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1) TEXTO DE LA CITACION 
Montevideo, 28 de diciembre de 1998. 


LA CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, 
en régimen de cuarto intermedio, mañana martes 29, a la hora 16, a fin de 
informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente 


ORDEN DEL DIA 


1% — Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se regulan los 
derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, modelos de 


utilidad y diseños industriales. 
Carp. N* 961/98 - Rep. N* 778/98. 


Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley: 


29) por el que se extiende el beneficio de la asignación familiar a todos los 


hogares de menores recursos. - 
Carp. N* 1198/98 - Rep. N* 795/98. 


3%) — por el que se regula la tributación de la actividad comercial en la vía 


pública y en espacios públicos. 
o Carp. N* 769/97 - Rep. N* 816/98. 


4%) por el que se establecen modificaciones para el pago de la prestación 
de la pensión a la Vejez e Invalidez, cuando el beneficiario sea un 
discapacitado severo que no pueda dirigirse a sí mismo o administrar 


sus negocios. 
Carp. N* 1145/98 - Rep. N* 801/98. 
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59) 


6”) 


79) 


8) 


90) 


por el que se declara falta laboral grave de la parte empleadora todo 
acto de violencia, injuria, amenaza, malos tratos, acoso sexual o 
cualquier otra violación al deber del respeto de la personalidad física o 
moral del trabajador, cometidos por el empleador o representantes o 
por familiares. 

Carp. N* 636/97 - Rep. N* 813/98. 


por el que se establece que el Ministerio del Interior deberá hacer 
efectivo el pago de los aportes al Servicio de Retiros y Pensiones 
Policiales correspondientes a las remuneraciones que los funcionarios 
perciben por tareas extraordinarias (artículo 222 de la Ley N* 13.318, 


de 28 de setiembre de 1964). 
Carp. N* 1184/98 - Rep. N* 784/98. 


por el que se declara el 31 de octubre de cada año "Día de la 


Integración del Fútbol Uruguayo”. 
Carp. N* 1286/98 - Rep. N* 814/98. 


por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico la 
zona costera del balneario Aguas Duices, ubicado en la 4ta. Sección 
Judicial del departamento de Rocha. 

Carp. N* 1290/98 - Rep. N* 815/98. 


C.S.-455 


Discusión particular del proyecto de ley por el que se declara que las 
trabajadoras públicas o privadas en estado de gravidez, no podrán ser 


destinadas a cumplir tareas que por su naturaleza pudieran afectarlas. 


Carp. N* 1185/98 - Rep. N* 749/98. 


JORGE MOREIRA PARSONS QUENA CARAMBULA 
Secretario Prosecretaria 
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2) ASISTENCIA 3) ASUNTOS ENTRADOS 
ASISTEN: los señores Senadores Astori, Bentancur, SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la 
Bergstein, Cid, Dalmás, Gandini, García Costa, Gargano, sesión. 
Heber, Irurtia, Iturria, Korzeniak, Mallo, Pais, Ponce de 
León, Pozzolo, Sanabria, Sarthou y Segovia. (Es la hora 16 y 25 minutos) 
FALTAN: con licencia, los señores Senadores Brezzo, -Dése cuenta de los asuntos entrados. 
Couriel, Pereyra y Ricaldoni; con aviso, los señores Senado- o 
res Andújar, Batlle, Garat, Hualde, Michelini, Millor y San- (Se da de los siguientes:) 


toro; y sin aviso, los señores Senadores Hierro López y Vir- 
gili. 


Montevideo, 29 de diciembre de 1998. 


ASUNTOS ENTRADOS 


- La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del 
Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se 
autoriza la salida del país del Buque Escuela ROU "Capitán Miranda" 
y su tripulación apra realizar el XIX viaje de instrucción del 26 
de abril al 19 de octubre de 1999.- 

A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.- 

> El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite nota 
adjuntando información en respuesta a la exposición efectuada por 
el señor Senador Carlos Garat relacionada con la interpretación de 
la ley N” 16.246 por parte de la Dirección General Impositiva y las 
consecuencias de su aplicación en las operaciones portuarias.- 
OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CARLOS GARAT.- 

- El señor Senador José Korzeniak de conformidad con lo establecido 
en el articulo 118 de la Constitución solicita se curse un pedido 
de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores relacionado con 
la designación del Arzobispo de Montevideo.- 

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO. -— 
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4) PEDIDO DE INFORMES “El señor Senador Korzeniak solicita se curse un 
pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exte- 
SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de in- riores relacionado con la designación del Arzobispo de 
formes. Montevideo.” 
(Se da del siguiente:) - OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO. 


(Texto del pedido de informes:) 


Montevideo, 28 de diciembre de 1998 


Señor Presidente de la 
Cámara de Senadores: 

Lic. Hugo Fernández Faíngold 
Presente 


De mi mayor consideración: 
Conforme a lo dispúesto en el artículo 118 de 
la Constitución, solicitamos se curse al Ministerio de Relaciones Exte- 


riores el siguiente pedido de datos e informes: 


1l.- Si el Poder Ejecutivo o algunos de sus titulares (Presidente 
de la República o Ministros) hicieron gestiones formales o informales 
-por sí o por interpósitas personas- con el objeto de que el Obispo Mm 
señor Pablo Galimberti, no fuera designado Arzobispo de Montevideo.- 


22- En caso afirmativo, se sirvan indicar si dichas gestiones, que 
obstaculizaron e impidieron esa designación, se fundaron en la posición 
o en las ideas que el citado Monseñor Pablo Galimberti ha sugerido res- 
pecto del tema de las desapariciones forzadas de personas.- 


3.- Si se realizaron gestiones o actitudes políticas o diplomáticas 
de las indicadas en el apartado 1, se sirvan indicar cuáles fueron las 
normas jurídicas habilitantes de semejantes actitudes, teniendo presen- 
te que desde la Constitución de 1918 han desaparecido las facultades gu- 
bernamentales para detener o condicionar la vigencia de decisiones ecle- 
siásticas internas, tales como el "pase" de las bulas pontificias o el 
control de designaciones en cargos religiosos no diplomáticos, basados 
en el antiguo "derecho de patronato" posibles antes de la citada Consti- 
tución de 1918.- 


4.- Aunque no signifique estrictamente una pregunta y, por lo tanto, 
apartándome de una práctica constante de mis pedidos de datos e informes, 
señalo que la no respuesta a los mismos alienta el derecho a pensar que 
las informaciones que se tienen por víasno oficiales son las correctas. 
Es un traslado al Derecho Público del principio jurídico que, debidamente 
formulado, dice: "el que calla, cuando debe y puede hablar, otorga" .- 

Siento el deber de exponer este párrafo 4, en virtud de que ese 
Ministerio de Relaciones Exteriores está omiso en responder otro pedido 


de datos e informes -objetivo, sin alegaciones, sencillo de contestar-= 


que lleva más que suficiente tiempo de formulado (sobre discursos presi- 
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5) SOLICITUDES DE LICENCIA 


SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de 
licencia. 


(Se da de la siguiente:) 


“El señor Senador Couriel solicita licencia por el 
día de la fecha.” 


-Léase. 
(Se lee:) 
«Montevideo, 29 de diciembre de 1998. 
Señor Presidente de la Cámara de Senadores 
Licenciado Hugo Fernández Faingold 


PRESENTE 


Por la presente solicito licencia por el día de la fe- 
cha y solicito se convoque a mi suplente respectivo. 


Sin otro particular, lo saluda atentamente. 
Alberto Couriel. Senador.» 

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada. 

(Se vota:) 

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD. 

En consecuencia, queda convocado el señor Senador Mar- 
tín Ponce de León, quien ya ha prestado el juramento de estilo 
por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a ingresar 
al Hemiciclo. 

Dése cuenta de otra solicitud de licencia. 


(Se da de la siguiente: ) 


“El señor Senador Pereyra solicita licencia por el 
día de la fecha.” 


-Léase. 
(Se lee:) 
«Montevideo, 29 de diciembre de 1998. 
Señor Presidente del Senado 
Licenciado Hugo Fernández Faingold 
PRESENTE 


De mi mayor consideración: 


Por la presente, solicito licencia el día martes 29 del 
corriente mes, por razones de orden personal. 
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Sin más, lo saludo atentamente. 
Carlos Julio Pereyra. Senador.» 
-Se va a votar si se concede la licencia solicitada. 
(Se vota:) 
-16 en 17. Afirmativa. 


6) PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTI- 
LIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES 


SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra al orden del día 
con la consideración del asunto que figura en primer término: 
«Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el 
que se regulan los derechos y obligaciones relativos a las pa- 
tentes de invención, modelos de utilidad y diseños industria- 
les. (Carp. N* 961/98 - Rep. N* 778/98).» 


(Antecedentes: ver 73* S.E) 


-El Senado había ingresado a la consideración del Título II 
y había decidido votarlo por Capítulos. En consecuencia, co- 
rresponde tratar el Capítulo I, que abarca los artículos 8% a 15. 


En consideración el Capítulo I. 
SEÑOR GARGANO.-- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: voy a referirme al 
tema en general porque, como se recordará, en la sesión pasa- 
da nos habíamos planteado la necesidad de postergar su consi- 
deración en atención a que el tema de las patentes era de 
enorme trascendencia e importancia. En función de las cir- 
cunstancias que habíamos vivido en los últimos cuarenta días 
antes del 17 de diciembre, no nos había sido posible ingresar 
al fondo del asunto, por lo que realizamos una exposición 
relativamente breve para fundar esta actitud. 


Quiero dejar constancia, en la versión taquigráfica del Se- 
nado, de que las pequeñas cosas que tuvimos que tratar en este 
período que va desde principios de noviembre, cuando la Co- 
misión terminó la redacción del informe, hasta el momento en 
que empezamos a analizar el tema, por lo menos en lo que a 
nosotros respecta, tienen que ver con la realización de un viaje 
oficial, el tratamiento de la ley que ratificaba el Tratado por el 
que se va a construir el puente Colonia - Buenos Aires, un 
pequeño acontecimiento político que fue el Congreso del Frente 
Amplio, un congreso de los socialistas y una interpelación al 
Ministro de Economía y Finanzas. Luego de todo esto, al día 
siguiente, desembocamos en el tratamiento de este tema. 


Simplemente me voy a limitar a decir lo siguiente. Cuando 
se planteó el pedido de postergación, dijimos que existían dis- 
posiciones legales que el país ha ratificado en esta materia y 
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también que de acuerdo con el Tratado de Marrakech y al 
tratamiento que le dimos en el Parlamento uruguayo, era posi- 
ble establecer reservas sobre determinados puntos del Tratado 
antes mencionado. 


Al respecto quiero decir que en oportunidad de la conside- 
ración de este Tratado, la Comisión de Asuntos Internaciona- 
les recibió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Cáma- 
ra de Industrias, y durante un mes estuvo debatiendo la utiliza- 
ción de todos los mecanismos de reserva que prevé el Tratado 
de Marrakech. Después veremos por qué esto tiene mucha 
importancia en la ley de patentes. 


Finalmente, se aprobó con las reservas que le dio la Comi- 
sión de Asuntos Internacionales. En aquella oportunidad diji- 
mos que era sabido que la discusión más trascendente que se 
ha planteado en la Organización Mundial de la Propiedad In- 
dustrial sobre el tema de las patentes y las marcas, se relaciona 
con la fabricación y comercialización de medicamentos. Des- 
de hace mucho tiempo se ejerce una intensa presión de las 
multinacionales en la producción de medicamentos para, jus- 
tamente, lograr que se aprueben leyes de este tipo. En este 
sentido dije que basta recordar lo que ocurrió en el Brasil y en 
la Argentina, donde inclusive en determinado momento se puso 
en vigencia una ley de esta naturaleza a través de un decreto 
de emergencia, mediante el cual el Poder Ejecutivo pudo de- 
cretar la vigencia del texto legal hasta tanto lo aprobara el 
Parlamento. Esto no tiene poca importancia, y al respecto de- 
cíamos que hace alrededor de tres años, junto con varios Le- 
gisladores -entre otros, con el señor Senador Pozzolo- había- 
mos trabajado el tema a nivel internacional invitados, justa- 
mente, por la Organización Mundial de la Propiedad Indus- 
trial, la que estaba interesada en que se promoviera la sanción 
de este tipo de leyes. Del análisis que allí se realizó y de la 
información internacional que se maneja, se desprende que 
había un interés muy grande de parte de las transnacionales 
porque incrementarían en forma vertical las ganancias si el 
patentamiento se hacía general. 


A su vez, mencionábamos que en la situación actual, si se 
patenta un medicamento en los Estados Unidos pero no en el 
Uruguay en forma simultánea, puede darse el caso de que una 
empresa uruguaya, utilizando la universalización del conoci- 
miento y de que este no tiene propietario, puede llegar a ela- 
borar el mismo producto, si es que conoce la fórmula. De esa 
forma, ese medicamento se puede producir y comercializar 
acá, sin pagar «royalties» a quien fue el inventor generador de 
la primera patente. Pienso que este es el meollo del asunto. 
Por la ley de patentes de 1941, que existe en este momento, 
los medicamentos y los productos químicos están excluidos 
del patentamiento, lo que ha posibilitado el desarrollo de la 
industria del medicamento. No es cierto que no se produzcan 
medicamentos en el país; lo que sí es cierto es que desde hace 
bastante tiempo los únicos que producen medicamentos en el 
Uruguay son los laboratorios nacionales y no los extranjeros, 
ya que estos últimos los producen en el exterior, los envían 
envasados y aquí, simplemente, se empaquetan y se distribu- 
yen. Repito que no se producen en nuestro país; las únicas 
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fábricas de medicamentos son de los laboratorios nacionales. 
Esto debe quedar muy claro porque no se trata de que este 
proyecto de ley habilite a que en el futuro se puedan producir 
medicamentos; ya se producen. Incluso, después vamos a ver 
en qué volumen se comercializan. En aquella oportunidad de- 
cía que en el texto del repartido figura el acuerdo que tuvieron 
los laboratorios nacionales con las empresas transnacionales. 


Digo esto porque no existen en el Uruguay laboratorios 
transnacionales que produzcan medicamentos; los que hay en 
el país son todos nacionales. Las empresas transnacionales pro- 
ducen los medicamentos, por ejemplo, en el sudeste asiático y 
luego los mandan a nuestro país, donde muchas veces se em- 
paquetan para su posterior venta. 


Quiero hacer una referencia muy concreta. En el día de 
hoy tomó estado público una protesta de la Cámara de Produc- 
tores de Medicamentos del Brasil, porque insiste en cuanto a 
que un producto exportado desde el Uruguay al Brasil no ha 
sido producido en nuestro país, sino en otro. Entienden que se 
ha hecho una triangulación que viola el Tratado de Asunción. 
Incluso, actualmente muchos medicamentos se fabrican en la 
Argentina, disputándole el mercado a la industria uruguaya. 


En aquella oportunidad, en atención a esos elementos, soli- 
cité que se postergara el tratamiento de este tema, quizás para 
más tarde votar el proyecto de ley en todo su contenido. Se 
opinó que esto estaba muy bien estudiado, que había que vo- 
tarlo por Capítulos e incluso casi se pide que se vote en blo- 
que. También se han dicho algunas cosas más; entre otras, la 
afirmación de que había que apurarse a votarlo porque existía 
una parte de un Convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo que no iba a ser posible ejecutar si no se aprobaba 
esta ley de patentamiento. Todo eso consta en la versión taqui- 
gráfica a la cual hemos tenido oportunidad de acceder. 


También se ha sostenido que desde la izquierda se ha di- 
cho que surgían elementos que uno no puede entender, porque 
cuestionan, lo mismo que en este caso, intereses internaciona- 
les. Quiere decir que este enfoque es absolutamente equivoca- 
do y, por otro lado, bastante absurdo, porque las principales 
empresas que quieren que se apruebe esta ley, son las mismas 
que lograron que se aprobara el Tratado de Marrakech en la 
Organización Mundial de Comercio, siendo éstas las disposi- 
ciones que nos obligan. Ya veremos de qué manera y qué 
medidas debemos tomar para amortiguar esto que fue produc- 
to de una larguísima negociación. 


Lo que acabo de leer, que salió publicado en la prensa y 
también se dijo públicamente, no es cierto. Nuestra óptica es 
la defensa de la industria nacional y la búsqueda de todos los 
mecanismos tendientes a amortiguar lo que será un duro gol- 
pe. Se trata de lo mismo que han querido defender los labora- 
torios nacionales. 


Con referencia a los temas centrales, debo señalar que la 
ley habilita el patentamiento de los productos farmacéuticos y 
químicos. Al respecto sostuve que eso no ocurría en la ley de 
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patentes de 1941. Dije que el Tratado de la Organización Mun- 
dial del Comercio habilita a que en un plazo de diez años se 
establezca, por parte de los países que han suscrito las disposi- 
ciones del Tratado de Marrakech, la obligatoriedad del paten- 
tamiento. Esto, señor Presidente, fue producto de una larguísi- 
ma negociación en la cual, por ejemplo, los países que produ- 
cimos alimentos y productos agrícolas negociamos hasta últi- 
mo momento el levantamiento de las barreras arancelarias, 
que se eliminaran los subsidios y los precios sostén en Europa 
y en otros países desarrollados. Se trató de una negociación en 
la que no nos fue excesivamente bien, porque lo conseguido 
no fue demasiado. De todos modos, sí se logró que algunas 
cosas quedaran establecidas. 


Quiero leer lo que aprobó el Parlamento con relación al 
Tratado de Marrakech. El artículo 1% dice: Apruébanse los 
acuerdos firmados resultantes de la Ronda Uruguay de nego- 
ciaciones comerciales multilaterales contenidas en el acta final 
suscrita en Marrakech el 15 de abril de 1994. 


Por su parte, el artículo 2” establecía: Encomiéndase al 
Poder Ejecutivo, en tiempo y forma, y a través de los mecanis- 
mos previstos en el acta final en que se incorporan los resulta- 
dos de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multi- 
laterales: 1% Hacer uso de todos los derechos, facultades y 
posibilidades en materia de reservas, salvaguardias y otras dis- 
posiciones establecidas en dicha acta, considerando especial- 
mente las que figuran en los artículos 13 y 20, y en el anexo 3* 
relativo a la aplicación del artículo 7” del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, la salva- 
guardia comprendida en el artículo 6* del Tratado sobre Tex- 
tiles y Vestidos y el trato especial y diferenciado previsto en 
el artículo 27, Parte VII, del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias; 2%) Formular las declaraciones para 
salvaguardar el interés nacional, ratificando la condición de 
Uruguay como país en desarrollo. 


Posteriormente, se extiende el texto del documento de in- 
troducción del Poder Ejecutivo y en la página del Registro 
Nacional de Leyes y Decretos, N” 1.602, al final del Capítulo 
XI dice: En el caso de las patentes, se deberá incluir en la 
protección a los productos químicos y farmacéuticos contán- 
dose para establecer esta protección con un plazo de diez años. 


Nos vamos a referir a esto, porque el proyecto de ley que 
tenemos a consideración dice otra cosa. Además, se trata de 
un texto que se reitera en un decreto sobre derechos de propie- 
dad industrial, en el que se señala que la República se encuen- 
tra comprendida en lo dispuesto en el artículo 65, numerales 1, 
2 y 4 del Acuerdo ratificado, por lo que le es aplicable el 
período de transición de diez años a contar de la entrada en 
vigor del mismo. 


Lamento cansar al Senado con estas lecturas, pero son im- 
prescindibles porque creo que hay que examinar la convenien- 
cia de modificar el texto de algunos artículos de este Tratado. 
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Nuestro Gobierno, a través de las disposiciones que envió 
al Parlamento y que fueron aprobadas, y de los decretos, esta- 
bleció que para el caso de las patentes había que usar la reser- 
va de plazo de diez años. Sin embargo, señor Presidente, en el 
texto de la ley se establece como plazo el año 2001, lo que 
quiere decir que no se utiliza todo el tiempo de la reserva, 
siendo el plazo mucho menor, por lo menos tres años menos. 


El Tratado de Marrakech fue aprobado en abril de 1994 y 
ratificado por nosotros en diciembre del mismo año, por lo 
que sí podría discutirse si el plazo es hasta abril o diciembre 
del año 2004. No entiendo por qué no se tuvo en cuenta este 
plazo que pidieron los laboratorios nacionales. Digo esto te- 
niendo presente, además, que el mismo Tratado y los decretos 
de nuestro Gobierno también planteaban ese plazo. Por lo tan- 
to, esto parecería un tanto equívoco. Aquí no se trata de los 
acuerdos que puedan haber hecho los sectores privados acep- 
tando o no estos plazos, sino de la conveniencia de nuestro 
país. El acuerdo que puedan haber celebrado los laboratorios 
nacionales y el sector de los laboratorios internacionales sur- 
gió de un análisis en el comité técnico donde se los trató por 
igual, lo que no me parece bien. El Gobierno no debe ser 
neutral en un hecho de esta naturaleza y, por el contrario, 
pienso que debería haber estudiado cuáles eran los factores 
que nos afectaban. 


Deseo referirme al tema de los precios, acerca del cual 
tampoco se habló con exactitud. 


Entiendo que van a aumentar los precios, antes que nada 
por la razón del artillero. Digo esto porque, si antes no se 
pagaban «royalties» y ahora sí, éstos serán trasladados al pro- 
ducto; será una parte del precio final de venta, porque imagino 
que si se quiere mantener la ganancia que se tiene, por lo 
menos habrá que aplicar la cantidad que se va a llevar la 
empresa dueña de la patente, ya que de otra manera no habría 
explicación para esto. 


Reconozco que la ley innova y en casi todas las que se han 
sancionado en América ha habido cambios. Aquí se obliga a 
otorgar una licencia, cuando el dueño de la patente no la con- 
cede sin tener razones suficientes. Esto debe hacerse -entiendo 
que es lo correcto- bajo determinadas condiciones, que son 
bastante exigentes. 


Además, a esos dueños de la patente, que otorgan la licen- 
cia en forma voluntaria u obligatoriamente -ya que la Sección 
correspondiente del Ministerio de Industria, Energía y Mine- 
ría, ante el reclamo de un laboratorio nacional, obtiene esa 
licencia concedida obligatoriamente- se les brinda una ventaja 
que no estaba incluida en el Tratado de la Organización Mun- 
dial del Comercio; la reciben las multinacionales que, en ge- 
neral, son las que tienen la propiedad de las patentes. ¿Cuál es 
esa ventaja? La obligatoriedad de comprar la droga base 
-acostumbro a utilizar este término, porque supe trabajar en 
este ámbito en alguna oportunidad- o la materia prima al due- 
ño de la patente. Obsérvese que el mismo proyecto de ley 
establece un mecanismo «sui generis», que es la obligatorie- 
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dad de comprar la materia prima al dueño de la patente, aun 
cuando exista en el mercado internacional quien la venda más 
barata. Por ejemplo, si un laboratorio norteamericano la vende 
a U$S 100 el kilogramo y uno italiano a U$S 95, persiste la 
obligatoriedad de comprarla al dueño de la patente hasta un 
15% más de lo que la vende la competencia. Realmente, esta 
es una ventaja excepcional, ya que no sólo obtiene el pago de 
«royalties» -es decir, el pago por el uso de la patente- sino, 
además, el monopolio de la venta de la materia prima. Aquí ya 
se ha dicho -pero voy a repetirlo nuevamente- que hasta ahora 
el dueño de la patente tenía el privilegio de gozar de la propie- 
dad y el uso exclusivo de ella por diez años, pero ahora, con el 
Tratado de Marrakech, pasa a 20 años. Esto no está en dicho 
Tratado, pero sí en la ley; es producto de la transacción y 
significa un privilegio muy importante, ya que tiende a que 
estas empresas monopolicen el mercado. Esa «protección» 
-entre comillas- puede representar para el dueño de la pa- 
tente -es un cálculo que me han proporcionado los integrantes 
de los laboratorios nacionales- un 33% del costo, que implica- 
rá un aumento en el precio de venta de alrededor de un 5%, 
aunque en el costo significa casi un 15% más. Si sumamos 
esto al pago de «royalties» -sólo con ese mecanismo, es decir, 
aplicando estos dos sumandos- tendremos que el total estaría 
en el entorno del 10%; este es el aumento del precio de venta 
final que tendrá que pagar el consumidor. 


Para terminar con esta parte -a medida que avance la dis- 
cusión particular veremos otros temas- quiero decir que tene- 
mos aquí la demostración, en un trabajo muy bien elaborado, 
que nos fue proporcionado hace más de cinco años por los 
laboratorios nacionales y que luego leeré, porque me parece 
muy importante. Aquí debe tenerse en cuenta lo siguiente. El 
volumen facturado de medicamentos en Uruguay en 1997 fue 
de U$S 320:000.000, por lo que un aumento del 10% en el 
precio de venta al consumidor significaría U$S 32:000.000. 
Como he mostrado con la lectura de los elementos que com- 
ponen el precio y que comenzarán a funcionar a partir de esta 
disposición, lo que ocurre es que los precios también aumen- 
tan. 


A mi juicio, hay dos aspectos centrales -en seguida termi- 
no y agradezco al señor Presidente por la deferencia de dejar- 
me culminar esto que me parece fundamental- que son los 
siguientes. Uno es el tema de los plazos, porque creo que la 
República no puede renunciar a usar todo aquello que le es 
posible. Deberíamos extender ese plazo de entrada en vigencia 
hasta diciembre del año 2004. El otro aspecto consistiría en 
poner un tope a aquello que se pueda, es decir, al «royalty», a 
lo que hay que pagar por la patente. Si el dueño de ésta domi- 
na el mercado y controla la situación, puede cobrar un 3, 4, 5, 
o 7% y vender la materia prima al precio que quiera. En el 
proyecto de ley se dice que la materia prima debe ser vendida 
al mismo precio y tiene un tope, que es el que le da a las 
filiales. Pero al respecto existe un razonamiento que han reali- 
zado los integrantes de los laboratorios nacionales, que me 
parece muy adecuado. Uno de los mecanismos que utilizan las 
multinacionales para obtener ganancias, es vender a sus filia- 
les en el exterior la droga base o la materia prima a un precio 


CAMARA DE SENADORES 


C.S.-461 


que les garantice sustancialmente la ganancia, para no pagar 
impuestos, es decir, a los efectos de no tener una doble impo- 
sición en la comercialización. 


Esto era lo que quería decir como introducción a esta parte 
y luego continuaré con el tema. 


SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a hacer una 
intervención brevísima. 


Quiero decir que este es un texto legal complejo y extenso, 
que he estudiado lo más que pude, recurriendo incluso a un 
procedimiento un poco casero, si se quiere, pues he consulta- 
do aproximadamente a once farmacias de gente que conozco y 
que me parece que tienen alguna idea de esto, y prácticamente 
todos me dijeron que va a traer como consecuencia un aumen- 
to significativo en el precio de los medicamentos. No sé si 
están acertados o no, pero no tengo elementos científicos sufi- 
cientes como para analizar esa afirmación; de todas maneras, 
necesitaría estudiar más a fondo el tema. 


De pronto, esas consultas un poco «empíricas» -es lo que 
uno hace a veces por falta de tiempo para otros procedimien- 
tos más rigurosos de consulta- arrojan resultados que no son 
exactos, pero en estos momentos no estoy en condiciones de 
discernir. 


Por otro lado, he meditado con bastante profundidad -por- 
que este es un tema, en cierto modo, de política y convenien- 
cia- cuál es la razón del apuro por aprobar este proyecto de ley 
y, realmente, no encuentro un motivo para que haya necesidad 
de suprimir un estudio un poco más a fondo del tema. 


Quiero señalar que este proyecto de ley -aunque ni en la 
exposición de motivos se dice- es el desarrollo de un artículo 
de la Constitución y, en términos más teóricos, de la propie- 
dad intelectual, industrial y artística. Existe una disposición de 
nuestra Carta que se refiere a la propiedad industrial y a la 
protección de los derechos del inventor y del artista. 


En esa materia tengo una prioridad, si se quiere, un poco 
emotiva. Hay viejos proyectos sobre los derechos del artista 
uruguayo que no se han estudiado, que no se tratan y que, a 
veces, se han considerado pero con poco éxito. 


En lo personal -y admito que se me pueda decir que tengo 
una actitud más emotiva que racional- no estoy dispuesto, dentro 
de los distintos rubros que contiene esa disposición constitu- 
cional, a que se apruebe con celeridad un proyecto de ley 
sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial, 
antes que uno sobre los derechos del artista. Creo que el artista 
nacional necesita una protección. Sé que mi apreciación puede 
aparecer como algo «descolgada», pero digo esto porque más 
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de una vez lo hemos analizado. No pienso que el proyecto de 
ley sea malo, ni que haya que aprobar una iniciativa sobre los 
derechos del artista aunque sea peor que ésta. Considero que 
no hay un motivo racional que justifique el apuro en este caso, 
cuando estamos poco menos que en la última sesión del año, y 
que, en cambio, hayamos postergado la relativa a los derechos 
del artista nacional a nivel del Parlamento durante mucho tiem- 
po. En ese sentido, existen varios proyectos, algunos de los 
cuales me parecen muy buenos, aun cuando no provienen de 
mi autoría y ni siquiera de mi sector político. Por lo expuesto, 
no veo la razón que justifique que en función de ese artículo 
de la Constitución apuremos esto. 


Quería formular esas expresiones para justificar dos cosas: 
por un lado, que no estoy haciendo un pronunciamiento con- 
trario a esta iniciativa, sino que considero que tengo que estu- 
diarla mucho más; y, por otro, que no encuentro elementos 
racionales -no dejo de tener en cuenta que la Comisión, segu- 
ramente, trabajó con mucho ahínco-... 


SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite una interrupción, se- 
ñor Senador? 


SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR BERGSTEIN.- En realidad, nos queremos referir 
exclusivamente a la última parte de la exposición del señor 
Senador Korzeniak. 


Nuestro Partido y nosotros, desde hace muchos años, pug- 
namos por la sanción de una ley, no sólo sobre el derecho de 
autor, sino sobre los derechos conexos. Tan es así, que cuando 
tuvimos el honor de colaborar con la doctora Reta en momen- 
tos en que era Ministra de Educación y Cultura, el Poder Eje- 
cutivo presentó al Parlamento una importante y completa ley 
sobre el derecho de autor, que lamentablemente no fue sancio- 
nada. En la actual Administración también se ha presentado 
un proyecto de ley muy completo, sobre el que no se pudo 
avanzar como hubiéramos querido en el ámbito de la Comi- 
sión de Educación y Cultura. Se trata de un proyecto de ley 
muy moderno, al que se le han hecho varias objeciones por 
parte de distintos sectores directamente involucrados. De algu- 
na manera, no hemos podido acompasar el trabajo de la Comi- 
sión con lo que exige el texto propuesto y las observaciones 
planteadas. 


Lo que importa destacar es que, si bien una y otra ley son 
expresiones de la Propiedad Intelectual, que debe ser protegi- 
da legalmente, esto es lo que llamaríamos, siguiendo las pala- 
bras de Vaz Ferreira, un caso de falsa oposición. Si ha habido 
una Comisión que ha trabajado extensamente y ha podido ela- 
borar un texto, modificando sustancialmente el proyecto que 
le vino del Poder Ejecutivo y obteniendo un margen de con- 
senso político alrededor del mismo, la circunstancia de que 
sobre otro proyecto de ley -que está a estudio de otra Comi- 
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sión- no se haya podido avanzar, no nos parece que sea un 
argumento a favor ni en contra en la consideración de esa 
iniciativa. 


Es cuanto queríamos señalar, señor Presidente. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador 
Korzeniak. 


SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador? 


SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Se- 
nadora. 


SEÑORA ARISMENDI.- Mi interrupción es tan sólo a los 
efectos de que no confundamos las cosas. Estamos frente a 
una discusión que, a mi juicio, es muy seria. Efectivamente, 
comparto esa analogía que le surge al señor Senador Bergstein 
frente a la llamada Ley del Derecho de Autor, entre otras 
cosas porque esta iniciativa -simplemente, voy a señalar un 
dato de la realidad, en función de algunas consideraciones que 
señalaba el señor Senador Gargano- y el proyecto de ley sobre 
los Derechos de Autor, casual y coincidentemente, se están 
impulsando no sólo en el Uruguay, sino en nuestro continente, 
con las mismas características y con el mismo texto. 


Además, en el caso del que se ocupaba el señor Senador 
Bergstein, no se trata, entre otras cosas, de un problema de 
poco trabajo, sino de que los más variados sectores de la cul- 
tura nacional, con riquísimas tradiciones, han señalado los ries- 
gos de un proyecto como el de Derechos de Autor -y compar- 
to que hay una filosofía común que une estos dos proyectos en 
discusión, y creo que de ahí le surgió la analogía al señor 
Senador Bergstein- en el caso de nuestro país, con una cultura 
nacional de la que todos nos hemos enorgullecido en todos sus 
ámbitos, ya sea en lo que significa la música, el teatro, el 
trabajo magnífico de rescate que se ha hecho de archivos fíl- 
micos como el que tiene Cinemateca Uruguaya, y hasta las 
murgas. Se ha mostrado de qué manera, de aplicarse esta Ley 
de Derechos de Autor que no es autóctona ni pretende con- 
templar los intereses nacionales, se harían desaparecer de un 
plumazo estas expresiones de la cultura, que forman nuestro 
ser nacional. 


Creo que es por eso que ha surgido el planteamiento y 
tengo la asboluta convicción de que, precisamente, cuando mi 
compañero, el señor Senador Korzeniak, se refería a las leyes 
que protegen a los artistas uruguayos, aludía a los diversos 
proyectos que existen en la materia. Algunos de ellos se vin- 
culan con el teatro y otros se relacionan con la cobertura de 
todo tipo que se necesita para los artistas; por cierto, estos 
nada tienen que ver con la filosofía del proyecto de ley al que 
se hacía referencia, vinculado con los Derechos de Autor. 


Muchas gracias. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador 
Korzeniak. 


SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en cuanto a la 
distinción entre el tema de la Ley de Derechos de Autor y el 
de la protección al artista nacional, la señora Senadora Aris- 
mendi acaba de realizar la explicación correspondiente. 


Quiero ser muy tajante: necesito estudiar más a fondo este 
proyecto, y tengo una razón, si se quiere política o emotiva, 
según la cual no estoy dispuesto a que este tema tenga un 
apuro mayor que el otro asunto. Considero que el otro es más 
urgente, haya o no sido trabajado. Quiero decir más: sobre la 
protección al artista nacional, no solamente existe el proyecto 
de ley, sino que hay normas vigentes en esa materia. Hay una 
norma en una Rendición de Cuentas -no recuerdo de qué año- 
por la que no se pueden hacer propagandas oficiales con jin- 
gles, voces, música y locutores extranjeros. Al respecto, he 
registrado cantidad de esos ejemplos. Es más: en una oportu- 
nidad -lo que voy a relatar porque es algo bastante gracioso, 
aunque no lo es en términos irónicos- preguntamos cómo se 
financiaba una propaganda oficial de un Ente público que cos- 
tó millones de dólares, teniendo en cuenta lo que vale el 
minuto de televisión, y se nos respondió que no era pagada 
con fondos del Erario Nacional o Fondos Públicos, sino que 
era abonada por un grupo de Legisladores. No sé cómo era 


posible que pudieran pagar una suma que superaba la cifra 
de U$S 1:500.000. 


En función de lo expuesto, me parece injustificado el apu- 
ro, y creo que tengo el derecho a pensar que hay alguna razón 
-no mal intencionada- que da empuje a una iniciativa que nada 
cuesta seguir estudiando y a la que se le podría introducir 
alguna mejora, en lugar de aprobar esta especie de propuesta 
tan fuerte. 


(Ingresa a Sala el señor Senador Ponce de León) 


-También hay otras Comisiones que han elaborado proyec- 
tos de ley muy complejos como éste -integro alguna de ellas- 
que tienen la posibilidad de que los mismos también sean 
tratados, aunque creo que no figuran en el orden del día. De 
todos modos, reitero que mi idea es que nos tomemos un 
tiempo para consultar a fin de votar con mayor propiedad y 
tranquilidad de conciencia. 


En líneas generales, no encuentro defectos importantes en 
este proyecto de ley -deseo aclararlo- sí he encontrado funda- 
mentalmente dos objeciones. Una de ellas tiene que ver con el 
posible aumento descontrolado de los medicamentos, y la otra 
me la hizo ver un grupo de médicos -entre ellos, el doctor 
Hernández Mahaux, quien efectuó la exposición- que sostie- 
nen que esta iniciativa, de alguna manera, podría validar una 
práctica muy viciosa en materia de medicamentos. Concreta- 
mente, parecería ser -y estoy ingresando en un tema que no es 
el mío y del que no conozco demasiado- que hay una lista de 
medicamentos a nivel mundial -no sé el número, pero serían 
aproximadamente 900- que son los necesarios para combatir 
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prácticamente todas las enfermedades del momento. Sin em- 
bargo, un proceso comercial de laboratorios -sobre todo de 
algunos que tienen gran incidencia internacional- convierte 
esta lista en una nómina que triplica o cuadruplica ese número, 
con el consiguiente proceso de costos para el consumidor. 
Además, de acuerdo con lo que me han expresado -es algo que 
tengo que estudiar porque confieso que no sé si es así- por la 
vía del registro esta ley permitiría que esto quedara como es- 
tratificado, en lugar de ser combatido, porque si es verdad que 
hay 10 ó 12 medicamentos para determinada especialidad y en 
lugar de ello se registran 50, esto provoca una distorsión en 
los precios, lo que no es bueno. 


Con mucha cautela, señor Presidente, quiero decir que no 
estoy en condiciones de pronunciarme de una manera categó- 
rica apoyando el proyecto de ley, lo que no significa que 
discrepe con él. Simplemente, me falta estudiar el tema más a 
fondo. Habitualmente, cuando no se integra una Comisión -y 
ello no sucede sólo en este caso- se hace confianza en los 
compañeros que trabajan en la misma, es decir, en aquéllos 
que conocen más a fondo el tema. Sin embargo, este es un 
punto donde se impone la consulta a expertos en esta materia 
específica; en el caso de las patentes de invención, lo más 
importante parece ser lo relativo a los medicamentos. No obs- 
tante, no he tenido posibilidades de hacerlo y por esa razón 
planteo estas objeciones, sin ninguna pretensión de que se 
consideren de gran rigurosidad. 


Muchas gracias. 


SEÑOR PRESIDENTE. Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el Capítulo I del Título II. 


(Se vota:) 
-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD. 


En consideración el Capítulo II, Derecho a la Patente, que 
comprende los artículos 16 a 20. 


SEÑOR GARGANO.-- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR GARGANO.- Simplemente, para señalar que el 
artículo 20 es el que fija el plazo de duración de la patente en 
20 años, contados a partir de la fecha de solicitud. Esto es lo 
que cambia en el nuevo sistema que, además, es el mismo que 
se aplica a nivel internacional y que rige a partir del Tratado 
de Marrakech. 


SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR SARTHOU.- Este Capítulo incluye una Sección 
relacionada con las invenciones realizadas durante la relación 
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de trabajo. En general sigue la orientación de la doctrina ale- 
mana que clasifica las invenciones del trabajador en invencio- 
nes de servicio, de empresa o libres. Quiere decir que en gene- 
ral está en el marco de la aplicación de los principios genera- 
les que las legislaciones, especialmente las latinoamericanas, 
han encarado. Sin embargo, se ha introducido una modifica- 
ción que a mi entender es favorable, en lo que tiene que ver 
con invenciones de empresas, lo que abre la posibilidad de 
que la patente sea en común. 


Por otro lado, tenemos dos observaciones que hacer relati- 
vas a esta Sección. Una de ellas tiene que ver con el inciso 
segundo del artículo 17, ya que cuando toma en cuenta la 
importancia del rol del trabajador en la invención y la rele- 
vancia de esta última, le acuerda un complemento o remune- 
ración suplementaria. Sin duda, esto ha sido tomado de la 
legislación mexicana -artículo 163- pero se ha omitido esta- 
blecer cuál es la remuneración. Concretamente, la legislación 
mexicana, artículo 163, establece que esto se fijará por conve- 
nio de partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje; sin 
embargo, en este caso el monto queda sin resolver. Parecería 
que se fijará judicialmente o, en todo caso, habría que ver en 
qué sentido se establece esta especie de remuneración comple- 
mentaria por el rol que el aporte personal del trabajador tuvo 
en la invención de servicio. Esta es la primera observación, 
porque nos parece que es algo que queda incompleto. Se fijará 
por convenio o por vía judicial si no hay acuerdo. 


La segunda objeción está relacionada con una propuesta 
que se realizó durante la discusión del proyecto de ley y que 
nos pareció acertada porque esta Sección no prevé las inven- 
ciones libres, dejando libradas las invenciones a los CMA: el 
del trabajador que es contratado para inventar o pensar la in- 
vención, o a la invención de empresa, que es cuando el traba- 
jador no está contratado para inventar, pero en el marco de su 
trabajo realiza un invento utilizando los elementos de la em- 
presa. En este último caso, si el empleador lo desea, ello pue- 
de dar lugar a una patente en común, sin embargo no dice 
nada acerca de las invenciones libres. 


En la discusión parlamentaria, la señora asesora de la Di- 
rección de la Propiedad Industrial, había propuesto un primer 
inciso en el artículo 19 que establecía que las invenciones de 
la relación de trabajo no comprendidas en los artículos ante- 
riores, pertenecerían exclusivamente al autor de las mismas. O 
sea que el trabajador que no cae en la invención de servicio o 
de empresa, y realiza una invención, sería el titular. Además, 
es este el criterio que se ha seguido en otras legislaciones, 
donde evidentemente se establece ese derecho al trabajador 
inventor cuando no se dan las hipótesis de la invención de 
servicio o de empresa. 


En consecuencia, plantearía este aditivo que fue propuesto 
y que después no ha sido resuelto. Creo que completa el cua- 
dro de las hipótesis de invenciones en el marco del contrato de 
trabajo, definiendo, además, la situación de estas invenciones 
libres. 
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SEÑOR PAJIS.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR PAIS.- Brevemente, señor Presidente, y en refe- 
rencia a los comentarios efectuados por el señor Senador Sar- 
thou, quiero decir que efectivamente el segundo inciso del 
artículo 17 no establece la cantidad de la remuneración suple- 
mentaria. 


Creo que lo importante del concepto incluido en la ley es, 
justamente, reconocer este derecho a la remuneración suple- 
mentaria. Fijar el quantum significaría plantearse quién es que 
figura y como muy bien razona el señor Senador Sarthou, 
pienso que el poder natural para dirimir esto, si no hay acuer- 
do de partes, es la justicia laboral. En ese sentido, no me 
parece adecuado que el Legislador tenga que encorsetarse fi- 
jando una cantidad determinada o un mecanismo distinto al 
que naturalmente fija este tipo de situaciones en nuestro dere- 
cho. 


Por otro lado, en cuanto al inciso que se pretendía agregar, 
recordemos nuevamente que el tema que estamos consideran- 
do está vinculado con las invenciones realizadas durante una 
relación de trabajo. Por lo tanto, las invenciones libres van a 
regir por todo el sistema general que establece la ley. Enton- 
ces, el artículo está fuera de la Sección que le corresponde o es 
redundante, y en los dos casos no corresponde su inclusión. 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR ASTORI.- Simplemente deseo compartir las in- 
quietudes que expuso el señor Senador Sarthou. Me parece 
que sobre la retribución suplementaria tenemos que dejar más 
campo a la reglamentación para que opine sobre ella; creo que 
el concepto es lo que importa. Al mismo tiempo, quiero seña- 
lar que sobre estas disposiciones la Comisión tuvo el acuerdo 
de la Asociación de Inventores, que concurrió a dar su opi- 
nión. 


En lo que tiene que ver con el tema de las invenciones 
libres, estoy de acuerdo con la propuesta, sólo que no cabe en 
esta Sección, que se refiere exclusivamente a las invenciones 
durante la relación de trabajo. De todas maneras, llamo la aten- 
ción sobre lo que dice el artículo 19: «Toda disposición contrac- 
tual menos favorable al inventor que las previstas en la presente 
Sección será nula». Esta es una definición de protección impor- 
tantísima para quien ha realizado una actividad innovativa o 
inventiva. Considero que podríamos buscar la manera de hacer 
alguna referencia a las llamadas invenciones libres, en alguna 
otra parte del proyecto, de modo que se protejan los derechos de 
quien ha realizado la invención que es, además, el objetivo 
general de esta iniciativa. Repito que el objetivo principal de 
este proyecto es proteger al que inventa, desarrollando una in- 
novación a partir de una actividad inventiva. 
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SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR SARTHOU.- Comparto el planteamiento que rea- 
lizaba el señor Senador Astori, pero quiero aclarar que la in- 
vención libre no es libre de cualquier persona, sino libre den- 
tro del contrato de trabajo. En este sentido, la jurisprudencia 
mexicana señala que las invenciones libres son las que se pro- 
ducen por trabajadores, sin el concurso de la empresa en que 
laboran; se deben a su propia iniciativa, con elementos propios 
del trabajador y resultan de actividades distintas para las que 
fue contratado. Quiere decir que están en el marco del contra- 
to de trabajo, pero no en función del trabajo que en sí mismo 
están realizando. Por eso pensábamos que esta disposición de- 
bía ubicarse en el marco de este artículo que se refiere a in- 
venciones realizadas durante la relación de trabajo. Aclaro que 
esto lo había planteado la doctora Lagarmilla, quien ubicó esta 
disposición como un inciso del artículo 19. 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR ASTORI.- Creo que la segunda aclaración que 
hace el señor Senador Sarthou es importante porque, en reali- 
dad, pretende aludir a invenciones realizadas durante una rela- 
ción de trabajo, pero no comprendidas en las disposiciones 
precedentes. En ese caso -recién he consultado al otro Miem- 
bro Informante- creo que cabe aceptar la propuesta y colocar 
ese aditivo dentro del artículo 19, tal como propuso el señor 
Senador Sarthou. Al respecto, tengo un matiz de diferencia, ya 
que lo pondría como un artículo separado y no como un inciso 
del artículo 19. Dejaría esta última disposición como colofón 
del Capítulo porque allí se dice: «Toda disposición contractual 
menos favorable al inventor que las previstas en la presente 
Sección será nula». De manera que colocaría el texto propues- 
to como un artículo precedente al 19. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, luego del artículo 18, 
tendríamos que incluir la propuesta del señor Senador Sar- 
thou, como un artículo separado que denominaríamos como 
18/a y luego la Mesa corregiría los correlativos. Pediríamos 
que el señor Senador Sarthou nos diera la redacción de ese 
aditivo. 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR ASTORI.- Simplemente, deseo sugerir un proce- 
dimiento, que sería votar este Capítulo tal como está y luego 
votar el aditivo. 


SEÑOR PRESIDENTE. Si no hubiera inconveniente, pro- 
cederíamos a votar tal como viene el Capítulo Il, artículos 16 
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a 20, y luego votaríamos el artículo aditivo que sería colocado 
entre el artículo 18 y el 19. 


Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
(Se vota:) 

-18 en 19. Afirmativa. 

Correspondería votar el artículo aditivo 
SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR ASTORI.- Si se desea, puedo leer el texto para 
luego ser votado. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Correcto, señor Senador. 


SEÑOR ASTORL.- El texto diría: «Las invenciones labora- 
les no comprendidas en los artículos anteriores» -preferiría 
que se dijera “precedentes”, para hacer referencia inmediata a 
ellos- «pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas». 


SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entendió que el señor 
Senador se refería a «invenciones libres». 


SEÑOR ASTORLI.- No, señor Presidente; hice alusión a las 
invenciones laborales, porque el concepto de invención libre 
es ambiguo y motivó, incluso, este intercambio de opiniones. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a dar lectura al texto de lo 
que hoy denominaríamos artículo 18/a, hasta que luego se 
corrijan los correlativos. 


(Se lee:) 


«Las invenciones laborales no comprendidas en los 
artículos precedentes pertenecerán exclusivamente al 
autor de las mismas.» 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR ASTORLI.- Para tornar aun más riguroso el lengua- 
je y hacerlo más coherente con la Sección que estamos discu- 
tiendo, propongo que digamos: «Las invenciones realizadas 
durante una relación de trabajo no comprendidas en los artícu- 
los precedentes pertenecerán exclusivamente al autor de las 
mismas». 


SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo con la 
modificación planteada por el señor Senador Astorl. 


(Se vota:) 
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-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD. 


Se pasa a considerar el Capítulo Il, «Requisitos y Procedi- 
mientos de Concesión de Patentes», artículos 21 a 32. 


Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
(Se vota:) 
-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD. 


Se pasa a considerar el Capítulo IV, «Derechos conferidos 
por las patentes. Sus excepciones, límites y extinción», artícu- 
los 33 a 48. 


SEÑOR MALLO.- Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR MALLO.- El artículo 46 dice: «La Dirección Na- 
cional de la Propiedad Industrial será el órgano competente para 
resolver las acciones de nulidad previstas en la presente ley». 


Personalmente, el sentido en general no me merece obje- 
ciones, pero sí la terminología, porque acá se desprende que 
«acciones de nulidad» no son las del artículo 317 o las del 319 
de la Constitución, pero los términos son exactos. Se entiende 
para el orden jurídico las acciones de nulidad que se deducen 
del titular de un derecho o de un interés legítimo, personal y 
directo ante el Contencioso Administrativo. Acá no; acá lo 
que resuelve son las impugnaciones y no las acciones de nuli- 
dad. Entonces, a mi juicio, tendría que decir: «La Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial será el órgano competente 
para resolver las impugnaciones previstas en la presente ley». 


SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no está interviniendo en 
el debate, pero desea hacer una consulta a los efectos de en- 
tender la observación del señor Senador Mallo. ¿Esto se ex- 
tendería al artículo 44, inciso segundo, cuando plantea que la 
acción de nulidad sólo podrá ser ejercida por quien pretenda 
ser el verdadero titular? 


SEÑOR MALLO.- Claro; tendría que decir también «la 
impugnación», que puede llevar dentro de sí la petición de una 
nulidad. De esta forma se aclara la terminología. Además, creo 
que habría que agregar -no estamos en ese Capítulo, pero sí 
está conectado con el mismo tema- que es el contralor de la 
juridicidad de todos los actos administrativos cumplidos en la 
materia de esta ley. Desde luego, hay un principio general de 
que todos los actos administrativos son impugnados; pero, por 
ejemplo, el Código Tributario en su artículo 78 lo declara de 
una manera expresa. Implícitamente no sería, tal vez, necesa- 
rio decirlo, pero el Legislador, cuando redactó el Código Tri- 
butario, consideró más adecuado decirlo en forma expresa. Yo 
diría -lo propondré cuando se trate el Capítulo respectivo- que 
habría que aclarar que los actos administrativos relativos a las 
patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños 
industriales, podrán impugnarse mediante los recursos previs- 
tos en los artículos 317 y siguientes de la Constitución de la 
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República. Pero, reitero, esto último que he dicho no es relati- 
vo a este Capítulo que estamos estudiando; en este Capítulo 
me he referido a la sustitución de la expresión «acciones de 
nulidad» por «impugnación». 


SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de concederle la palabra al 
señor Senador, le pediríamos al señor Senador Mallo que, ob- 
servando el texto de los artículos 44, 45 y 46, colabore con la 
Mesa en la determinación de las sustituciones que habría que 
realizar. 


SEÑOR MALLO.- Antes me gustaría conocer la opinión 
del señor Senador Korzeniak. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador 
Korzeniak. 


SEÑOR KORZENIAK.- Creo que toda esta parte que se 
refiere a la nulidad y a la caducidad, que comprende los 
artículos 43 y siguientes, tiene un defecto que puede tener dos 
orígenes: uno de ellos es que puede estar inspirado en legisla- 
ciones que no tienen un régimen unificado de impugnación de 
actos administrativos, que es muy común en el caso de los 
Estados Unidos, de México y de la propia Argentina, es decir, 
países que no tienen la inspiración francesa de un tribunal, 
como es el Consejo de Estado en Francia y sus órganos subor- 
dinados, que se encarga de la impugnación de los actos admi- 
nistrativos; y el otro origen podría ser por estar inspirado en 
las normas y leyes que en el Uruguay existían antes de la 
Constitución de 1952, que fue donde se incluyó lo que se 
llamó la unificación en materia de impugnaciones administra- 
tivas de actos administrativos. 


Aclaro que eran administrativas y, posteriormente, juris- 
diccional, a partir de que en el año 1932 se crea, efectivamen- 
te, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por cual- 
quiera de esas dos razones acá hay artículos que serán muy 
difíciles de poder conciliar con las disposiciones vigentes que 
están en la Constitución. Por ejemplo, el acto de registro es un 
acto administrativo típico. Ir a inscribir una patente es un acto 
de registro, típico acto administrativo. El único sistema de 
impugnación que ese acto administrativo tiene en el Uruguay, 
ordenado por la Constitución, es la impugnación en vía admi- 
nistrativa, correspondiente al artículo 317 de la Carta; agotada 
la vía administrativa, la impugnación jurisdiccional ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo está regida por el 
artículo 309. 


En el régimen vigente, hasta 1996, eran acciones condicio- 
nadas si es que se quería, además, reclamar alguna indemniza- 
ción pecuniaria. Hoy día, esa prejudicialidad, ese condiciona- 
miento desapareció por una modificación que se le introdujo 
al artículo 312 en la última reforma. Este es el régimen común 
y toda la doctrina y la Comisión de los 25 -que fue la que 
elaboró este Capítulo en el año 1952, y que estaba formada 
por 25 expertos en la materia- dijeron que a partir de ese 
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momento quedaban derogadas todas las disposiciones especia- 
les. Hay que aclarar que eran una enormidad y que era una 
maraña conocer las impugnaciones relativas a los actos admi- 
nistrativos en nuestro país, porque había una cantidad de leyes 
con distintos procedimientos y plazos. Entonces, se dijo que a 
partir de ese momento eso era común para todos. 


Es posible que la intención de esta Sección haya sido la de 
decir que aparte de estos recursos que ya están en la Consti- 
tución, se establecen unas formas especiales de nulidad para 
el tema de las patentes. Por ejemplo, el inciso segundo del 
artículo 44 dice que «sólo podrá ser ejercida por quien preten- 
da ser el verdadero titular y prescribirá a los 5 años contados 
desde la fecha de concesión de la patente, o a los 3 años 
contados de la fecha en que la invención comenzara a explo- 
tarse en el país», etcétera. 


¿Esto que quiere decir? ¿Que si a una persona se le vencen 
los diez días para impugnarlo, igual tiene plazo hasta 5 ó 3 
años para hacerlo? No puede ser así porque la Constitución 
dice que tiene un plazo -si fue publicado en el «Diario Ofi- 
cial» o se le notificó personalmente- de diez días, y ahí se le 
acabó el derecho. No digo que sea justo o injusto, pero es así. 
Entonces, requeriría una especie, diría, de remisión; para mí 
todo esto debiera remitirse más que adicionarse, pasarse en 
materia de impugnación al régimen que la Constitución esta- 
blece para la impugnación de actos administrativos. Simple- 
mente eso; el acto de registro se podrá impugnar por los pro- 
cedimientos que la Constitución establece en los artículos 317 
y 309, para hacer referencia a la vía administrativa y a la vía 
contencioso administrativa. Esta es la fórmula que me parece 
que podría salvar algo que se complica un poco por el tema de 
la terminología, como decía el señor Senador Mallo. Si en 
lugar de hablar de «acción de nulidad» -que es el nombre que 
se le da en la Constitución a las acciones ante el Contencioso- 
se dijera, por ejemplo, «las impugnaciones», como proponía el 
señor Senador Mallo, aun si se deja transcurrir los diez días 
para la impugnación administrativa, y perdida ésta, los 60 días 
para ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se man- 
tiene igual el derecho de impugnar por 5 ó 3 años, y me 
parece que es muy difícil que la ley lo pueda establecer. 


En consecuencia, después de describir -tal como sucede en 
el artículo 43- los casos en que las patentes son nulas, quizás 
convenga establecer, desde el artículo 44 hasta el 46, que los 
actos de registro se impugnarán por los procedimientos pre- 
vistos en la Constitución. Además, téngase en cuenta que el 
artículo 46 establece: «La Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial será el órgano competente para resolver las acciones 
de nulidad previstas en la presente ley». A mi entender, creo 
que esto no es así y que, de pronto, es competente cuando se 
trate de un acto de revocación, pero no en el caso de una 
acción de nulidad, o impugnación, como decía el señor Sena- 
dor Mallo. 


SEÑOR MALLO.- ¿Me permite una interrupción, señor 
Senador? 
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SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR MALLO.- Ya que el señor Senador Korzeniak 
profundizó en las objeciones que hice -y lo ha hecho con 
razón- quiero decir que el artículo 46 daría la impresión de 
que deroga o pretende derogar el recurso jerárquico. La Direc- 
ción Nacional de la Propiedad Industrial es un órgano someti- 
do a jerarquía y está ligado al Poder Ejecutivo por un vínculo 
jerárquico. En consecuencia, la Constitución establece en ese 
caso el recurso jerárquico. En este caso parecería que lo pre- 
tende eliminar, lo que haría que la ley fuera inconstitucional. 


No quiero entrar en una navegación más profunda acerca 
de los términos «nulo» y «anulable», porque en materia de 
Derecho Público los conceptos de «nulidad», «anulable», «ab- 
solutamente nulo» y «relativamente nulo», es decir lo que puede 
o no ser convalidado, son totalmente opuestos a los del Códi- 
go Civil. En el Derecho Privado tienen un sentido, que es 
totalmente diverso al que tienen en el Derecho Público. En 
Derecho Privado, quien crea el acto nulo no puede, luego, 
invocar la nulidad, porque fue el autor del acto nulo. En cam- 
bio, en Derecho Público, cualquier órgano público que advier- 
ta que un acto que ha dictado es nulo, no sólo tiene la posibili- 
dad sino la obligación de revocarlo y, por ende, de anularlo. 
Se trata de conceptos muy distintos, que en lo que tiene que 
ver con el Derecho Público no están sedimentados, por lo que 
es un tema muy discutible. En este caso, como decía Espalter, 
dejaría que la jurisprudencia fuera allanando el camino. 


Ahora bien; en lo que respecta a los demás conceptos, 
comparto lo que manifestaba el señor Senador Korzeniak, en 
cuanto a que estos artículos deben ser modificados. 


Muchas gracias, señor Senador. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador 
Korzeniak. 


SEÑOR KORZENIAK.- Quiero concluir con la siguiente 
frase. 


Sin perjuicio del peligro que implicaría hacerlo ahora, creo 
que los artículos 44 a 46 deberían ser sustituidos por una sola 
norma que dijera que la revocación o la anulación de esos 
registros, se hará de acuerdo con lo que disponen las normas 
constitucionales. 


SEÑOR ITURRIA.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR ITURRIA.- Creo que lo correcto sería establecer 
un artículo que dijera que los actos administrativos generados 
en aplicación de la presente ley podrán ser «atacados» por 
tales procedimientos. Digo esto porque pueden darse varias 
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situaciones; puede tratarse de un registro o de la revocación de 
uno ya hecho. De esta manera, genéricamente, se pasaría a un 
régimen general y no habría ningún otro problema. 


SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR SARTHOU.- Considero que este tema deriva de la 
utilización de la expresión «acción de nulidad», tal como de- 
cía el señor Senador Korzeniak, y no de su contenido. Digo 
esto porque aquí se ha planteado un universo propio de la 
patente en el que, si se reduce a una mecánica de impugna- 
ción, es la que va a generar el acto recurrible, al que se le 
podrán aplicar los recursos establecidos por la Constitución. 


O sea que si se establece el término «impugnación» en 
lugar de la expresión «acción de nulidad», una vez que se 
resuelve esa impugnación, estaremos ante un acto administra- 
tivo definitivo al cual se le podrán aplicar los artículos 317 y 
309 de la Constitución. Este último dice que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nu- 
lidad; entonces el artículo 46 de la ley no puede decir que la 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial será el órgano 
competente para resolver las acciones de nulidad. Sí, puede 
ser esta Dirección, la competente para resolver las impugna- 
ciones en materia de patentes. La decisión que ella tome es el 
acto administrativo definitivo al cual se le van a poder aplicar 
las normas que prevé la Constitución para atacar los actos 
administrativos definitivos. 


Aquí lo que perjudica es que las normas establecidas por la 
ley, según un principio de hermenéutica, deberían ser entendi- 
das de acuerdo con el sentido que tienen. Por lo tanto, si se 
utiliza la expresión «acción de nulidad», no se puede interpre- 
tar cualquier cosa y habría que aplicar las disposiciones que en 
materia constitucional regulan la acción de nulidad. En defini- 
tiva, si se quita esta expresión, estaríamos ante instancias in- 
ternas de registro de las patentes que desembocarán en actos 
administrativos, momento en el cual se aplicarían los artículos 
309 y 317. Por lo tanto, creo que si se modifica lo relativo a la 
acción de nulidad, utilizando el término «impugnaciones», se 
trataría de impugnaciones de las inscripciones. Entonces, en el 
momento en que se dicte el acto administrativo, comenzarán a 
funcionar los recursos previstos -aunque no se establezca en el 
texto- por el solo hecho de tratarse de actos administrativos 
adoptados por la Dirección Nacional de la Propiedad Indus- 
trial. 


Esta es mi interpretación de compatibilidad de este Capítu- 
lo en la interna del funcionamiento de las patentes con la 
aplicación del texto constitucional cuando se desemboque en 
el acto administrativo. 


En general, coincido con los planteamientos que hacían los 
señores Senadores Mallo y Korzeniak, e incluso creo que no 
habría por qué establecer lo dicho anteriormente puesto que ya 
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está previsto que los actos administrativos, por el texto constitu- 
cional, podrán ser requeridos. Sin embargo, pienso que hay que 
corregir esta terminología que, evidentemente, no es la adecua- 
da, ya que los artículos 44 y 46 serían inconstitucionales. 


SEÑOR PAJIS.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR PAIS.- Voy a hacer uso de la palabra, fundamen- 
talmente, para compartir lo que acaba de expresar el señor 
Senador Sarthou, ya que las exposiciones de los señores Sena- 
dores Mallo y Korzeniak han puesto en evidencia que aquí 
hay una redacción inadecuada en aquellos artículos que refie- 
ren a la acción de nulidad. 


Tanto compartimos el enfoque que acaba de realizar el 
señor Senador Sarthou, que desde nuestro punto de vista nos 
permitiría compatibilizar las disposiciones constitucionales re- 
feridas a los recursos administrativos y a la acción de nulidad 
con la especificidad de la materia. También debemos poner en 
evidencia que, justamente, a eso responden estos plazos que 
establece la ley, es decir, estos tres años o cinco años. Lo que 
sucede es que, debido a la complejidad de la materia, es muy 
difícil saber en diez días -considerando que lo que se recurre 
es el acto administrativo de concesión- si realmente el acto 
administrativo está comprendido en alguna de las nulidades 
que establece esta Sección. En definitiva, esto obligaría a re- 
currir por las dudas y a fundamentar luego o, de todos modos, 
a establecer una impugnación o un recurso apresurado y no 
debidamente fundado. Por lo tanto, me parece que hay -como 
bien señala el señor Senador Sarthou- todo un proceso que se 
realiza en el ámbito del organismo especializado en esta mate- 
ria, que es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. 
Luego de agotado todo ese proceso, que es el que pretenden 
establecer estos artículos, por imperio de las normas constitu- 
cionales, se podría ir a los otros procedimientos y a los orga- 
nismos que son naturales para intervenir en la acción de nuli- 
dad, como es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
con los diversos recursos que correspondan, ya sea de revoca- 
ción, de revocación jerárquica, etcétera, en virtud de las dispo- 
siciones constitucionales. 


Me parece -repito- que el camino está en lo que acaba de 
señalar el señor Senador Sarthou; así, atendiendo a la observa- 
ción del señor Senador Mallo, podríamos sustituir la redacción 
cuando se refiere a «acción de nulidad» por «impugnación» o 
«impugnaciones», lo que contemplaría los dos extremos: por 
un lado, la observancia de una norma constitucional y, por 
otro, la especificidad de la materia y la especialidad del orga- 
nismo que es competente en este tema, que es la Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial. 


SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclara- 
ción. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 
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SEÑOR KORZENIAK.- En su momento, fui muy sintético 
y quizás no demasiado claro. Antes de 1952, ocurría exacta- 
mente lo que el señor Senador Pais acaba de explicar. 


Aquí estamos ante una actividad administrativa, ya que 
hablamos de registrar una patente, en este caso, aunque tam- 
bién podría tratarse de una invención. El acto de registro o de 
inscripción son actos típicos, definidos así en una lista de diez 
o doce actos administrativos; según lo que se fuera a inscribir 
O a registrar en la Ley de Registro, en la Ley de la Propiedad 
Industrial, había un procedimiento especial. Lo que sí podía 
establecerse -después de 1952 eso no se pudo hacer más- era 
un procedimiento interno previo al acto administrativo, en el 
que se determinaba lo registrado o lo inscripto. Esto sí se 
podría reglamentar con un poco más de prolijidad. Personal- 
mente, no me atrevería ahora a decir que, presentada una soli- 
citud, se hará tal cosa, se publicará, se esperará determinado 
tiempo para ver si alguien se opone, etcétera; mientras tanto, 
no hay acto administrativo. Reitero que esto podría hacerse; lo 
que no es posible hacer, una vez que está la patente inscripta o 
registrada, es decir que hay un procedimiento especial con 
causales propias de caducidad. 


Este tema fue muy estudiado y a partir de 1952 no hubo 
más dudas, doctrinarias ni jurisprudenciales. 


Por consiguiente, podrían incluirse artículos que, obvia- 
mente, no estoy en condiciones de elaborar ahora; a su vez, 
podría elaborarse un procedimiento, en dos o tres artículos, 
previo al acto administrativo por el cual existe una patente. 
Ahí sí se puede decir que no hay acto administrativo, sin per- 
juicio de que, de repente, el acto por el cual se dice «Publíque- 
se en el Diario Oficial por diez días», por ser un acto adminis- 
trativo, también es impugnable. Esto no se puede evitar en 
ninguna ley; se trata de actos administrativos y la Constitución 
en eso es terminante. Ello no quiere decir que sea saludable; a 
lo mejor, otra solución habría sido más conveniente. A modo 
de ejemplo, recordamos que los italianos han inventado algu- 
nas soluciones para evitar el inconveniente que se presenta en 
este caso. 


De todas maneras, cuando se habla de una patente anula- 
ble, cabe preguntarnos, en principio, qué es una patente. No es 
una declaración de voluntad del inventor. Está registrada en la 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que es un orga- 
nismo público. Quiere decir que ya hubo un acto administrati- 
vo, el cual insoslayablemente queda sometido al régimen de 
recursos de la Constitución. No existe otra posibilidad, y no 
creo que haya que tener mucha astucia para darse cuenta de 
que bastaría cualquier impugnación para que, efectivamente, 
se ganara. 


Se habló mucho de esto en 1952, cuando se trató de elimi- 
nar los diferentes regímenes de impugnaciones y nulidades 
que había. 


Quiero decir que lo que yo estaba redactando era otra cosa: 
una sustitución de los artículos 43 a 46 por una sola disposi- 
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ción, muy simple, que hago llegar a la Mesa. Se trata de un 
artículo único que dice que la impugnación de las patentes, así 
como la de cualquier acto administrativo derivado de la apli- 
cación de la presente ley -es lo que añadía con acierto el señor 
Senador Iturria- deberá formularse de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos tales y cuales de la Constitución. 


En relación con el otro punto, confieso que no me atrevería 
a redactarlo. 


SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Sena- 
dora. 


SEÑORA DALMAS.- Brevemente -porque no soy experta 
en el tema que está en debate- quería aportar al Cuerpo las 
expresiones del doctor Villamil, quien fue corredactor del pro- 
yecto, en relación con el artículo 46, lo que va en la dirección 
de lo que expresaba el señor Senador Sarthou y, quizá, podría 
contribuir a aclarar un poco las cosas. Concretamente, el doc- 
tor Villamil, en una sesión de la Comisión expresaba lo si- 
guiente: «En este artículo consagramos lo que surge actual- 
mente. Se trata de una “acción” -lo digo entre comillas porque 
es una acción administrativa de nulidad- que queda sujeta al 
control que culmina con el pronunciamiento de un acto admi- 
nistrativo, y que, por supuesto, queda sometida a toda la vía 
recursiva y luego anulatoria ante el Tribunal de lo Contencio- 
so Administrativo, sin perjuicio de las acciones que pudieran 
corresponder -lo digo a propósito porque en este aspecto la 
doctrina todavía está elaborándose- en otro ámbito y por una 
causal distinta de la nulidad del acto que concede la patente». 


Como dije antes, creo que esta aclaración va hacia la inter- 
pretación que de este tema hacía el señor Senador Sarthou. 


SEÑOR BERGSTEIN-- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Hemos seguido con toda atención 
el debate que plantean esas disposiciones. A nuestro juicio, la 
idea sería la siguiente. No dudamos de que los artículos 44 y 
45 se refieren a una etapa administrativa que culmina con la 
resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 
a la cual se refiere el artículo 46. A partir de esa resolución, 
recién comenzarían eventualmente los mecanismos constitu- 
cionales del artículo 317. ¿Cuáles son las peculiaridades? Pues 
que, por un lado, se pretende -con toda lógica- que la persona 
que solicite una patente, cumplidos los requisitos que la ley 
establece, se le conceda la patente. Por otro lado, se pretende 
-con no menos lógica- que la persona que se considera el 
verdadero titular, tenga un plazo amplio de impugnación, por- 
que pudo no haberse enterado por diversas circunstancias; pre- 
cisamente, para eso están los plazos del artículo 44. Creo que 
todos esos hechos, esas circunstancias, deben ser contempla- 
das y nuestra verdadera dificultad es encontrar en el transcur- 
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so de esta sesión un texto que pueda plasmar los distintos 
aspectos. 


(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Marina Arismen- 
di) 


-Lamentablemente, no podemos compartir la propuesta del 
señor Senador Korzeniak, por cuanto no contempla el hecho 
de que quien pide una patente y se le concede, a partir de ese 
acto de concesión se le considera el titular de la patente. Y 
tampoco tiene en cuenta la necesidad de establecer un plazo 
razonablemente amplio para que esa patente pueda ser impug- 
nada por quien se considera el verdadero titular. 


Una posible aproximación al problema de hecho que tene- 
mos ahora -y digo posible porque no quisiera pecar de presu- 
mir que tengo la solución- nos parece que podría ser la si- 
guiente. El principio que establece el artículo 44 no debería 
ser modificado. La patente será anulable cuando se hubiese 
concedido a una persona que no tenía derecho a obtenerla. 
Creo que esto podría ser compartido. A continuación, pondría- 
mos: «El reclamo podrá ser ejercido por quien pretenda ser el 
verdadero titular y prescribirá...», etcétera. Luego continuaría 
la disposición actual. Por su parte, el artículo 45 diría: «Cuan- 
do el reclamo sólo afecte total o parcialmente alguna reivindi- 
cación de la patente, la nulidad será declarada» -tal vez pueda 
encontrarse una palabra que sustituya a «nulidad», si es que el 
término molesta a los señores Senadores- «solamente con res- 
pecto a dicha reivindicación». 


En el artículo 46 podría fácilmente aclararse que la resolu- 
ción final de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 
podrá ser impugnada en la forma prevista por las disposicio- 
nes constitucionales, como lo acaba de confirmar, por otra 
parte, el antecedente al que acaba de hacer referencia la señora 
Senadora Dalmás. 


Creo que por ese lado podría estar dada una solución, res- 
petando el derecho de quien inscribe una patente, del que quiera 
impugnarlo y, asimismo, las disposiciones constitucionales en 
materia de nulidad de actos administrativos. 


Es cuanto quería manifestar. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- La 
Mesa ruega al señor Senador Bergstein que acercara su pro- 
puesta por escrito. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Quizás sería conveniente escuchar 
la opinión de los señores Senadores, para ver si podría lograr- 
se algún consenso y, entonces, trataríamos de darle forma de- 
finitiva. 


SEÑOR MALLO.- Pido la palabra. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Tiene 
la palabra el señor Senador. 
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SEÑOR MALLO.- Señora Presidenta: quiero reafirmar una 
posición que ya expuso el señor Senador Korzeniak. 


Creo que las circunstancias de hecho que ha señalado el 
señor Senador Bergstein son teóricamente admisibles, pero tie- 
nen que entrar en el marco, en el bastidor de las disposiciones 
constitucionales; de lo contrario, no pueden ser aceptadas por- 
que el Constituyente nos impone a los Legisladores y a la 
Administración un marco determinado. 


Por ejemplo, en el artículo 44 se dice que la patente será 
anulable; se deduce una impugnación que se traduce en una 
acción de nulidad en el ámbito jurisdiccional. La Constitución 
establece un plazo de diez días; si ese tiempo es poco o mu- 
cho, cabe recordar que los actos administrativos complejos y 
que tratan materias difíciles no son sólo esto, sino muchos. 
Ahora bien; crear un régimen como el que insinuaba el señor 
Senador Sarthou, es decir, una especie de burbuja que se dilu- 
cidara administrativamente mediante un sistema especial, se 
volvería un régimen paralelo y competitivo con el que estable- 
ce la Constitución, lo que no sería posible. 


En consecuencia, no estoy de acuerdo con el casuismo del 
señor Senador Bergstein porque sería extremadamente com- 
plejo, sobre todo para ser elaborado en Sala. Por lo tanto, no 
lo votaría porque no me considero capacitado para resolver 
ese tema en este momento. Creo que lo que podría hacerse es 
lo que señalaba el señor Senador Iturria. Me refiero a que lo 
que yo planteaba como una disposición de orden general, se 
reiterara en este caso. Se me dirá que todos sabemos que está 
implícito que todo acto administrativo definitivo puede ser 
impugnado dentro de determinadas reglas. En ese sentido, cité 
el caso del Código Tributario; quienes lo redactaron -que era 
gente competente- y los que lo anotaron, como el doctor Val- 
déz Costa y la señora Blengio de Valdéz, no observaron como 
un defecto que en su artículo 78 se reiterara que los actos 
administrativos, en materia tributaria, pueden ser impugnados 
con los recursos de los artículos 317 y siguientes de la Consti- 
tución. 


Vale la pena señalarlo porque, como lo indicaba el señor 
Senador Korzeniak, el espíritu anterior al año 52 queda como 
remanente y unido a cierta visión autoritaria de que el Poder 
Ejecutivo o el órgano administrativo puede tomar resoluciones 
que no sean susceptibles de apreciación jurisdiccional y siem- 
pre da margen a una conclusión. Debe quedar claro que pode- 
mos contemplar todas las situaciones de hecho dentro del bas- 
tidor de la Constitución porque si no lo único que vamos a 
hacer es legislar para pleitos, para impugnaciones o para in- 
constitucionalidades. 


Es cuanto quería manifestar. 
SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Tiene 
la palabra el señor Senador. 
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SEÑOR SARTHOU.- Señora Presidenta: no es con el áni- 
mo de pinchar la burbuja a la que aludía el señor Senador 
Mallo, pero quiero señalar que yo veía actuar a la Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial igual que una oficina de 
registro. Digo esto, porque si alguien va a hacer una inscrip- 
ción y hubiera una impugnación, hay una dilucidación interna 
que va a desembocar en un acto administrativo de inscripción 
que termina en la Dirección de Registro. Y ahí funciona el 
tema constitucional. Pero en la dilucidación interna de si el 
acto es inscribible o no -es un poco esto- si la inscripción es 
correcta, no creo que haya ninguna norma que impida una 
regulación de ese procedimiento que va a desembocar en un 
acto administrativo de la Dirección del Registro. 


Por esa razón, considero que no entra en colisión con el 
acto administrativo un procedimiento que establece qué trámi- 
tes, correcciones, dilucidaciones o debates puede dar el hecho 
de la inscripción, que, en definitiva, lo resuelve el órgano del 
registro. A esa decisión definitiva del órgano que registra se 
aplican todos los recursos, pero es como el trámite del proceso 
por el cual se llega al acto administrativo. 


En concreto, esa era la idea por la que yo veía funcionar 
este tema, y me parece que coincide con la posición del señor 
Senador Pais. 


Nada más. Muchas gracias. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- La 
Mesa desea indicar que hay, por lo menos, tres propuestas 
diferentes de sustitución o de modificación de estos artículos: 
una se ha hecho llegar por escrito, y las otras dos fueron 
señaladas por los señores Senadores. Habría que ver la posibi- 
lidad de ajustar las redacciones de las tres propuestas o de 
acercar esas otras dos a la Mesa, porque son diferentes. 


SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Tiene 
la palabra el señor Senador. 


SEÑOR KORZENIAK.- Señora Presidenta: en primer lu- 
gar, nada impide que exista un procedimiento interno antes de 
registrar o de admitir una patente. Sin embargo, a ese trámite 
no se le pueden aplicar, de ninguna manera, las normas que 
aquí están establecidas. Indicar que hay una acción de nulidad 
interna previa, que puede plantearse a los tres o cinco años, es 
algo absolutamente incompatible con la Constitución. 


En segundo término, hablar de acto administrativo definiti- 
vo en el Uruguay, después de 1952, no supone la terminación 
de un trámite interno, sino que quiere decir, concretamente y 
sin ninguna duda, un acto contra el cual se han agotado los 
recursos administrativos previstos en el artículo 317 de la Cons- 
titución. Así lo establece el artículo 309, que dice que la ac- 
ción de nulidad sólo podrá interponerse contra actos adminis- 
trativos definitivos cumplidos por la Administración en el ejer- 
cicio de sus funciones. Y «definitivo» quiere decir haber pre- 
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sentado el recurso de revocación, si es un Órgano que no tiene 
jerarca; el recurso de revocación y, subsidiariamente, el jerár- 
quico, si es un Órgano sometido a jerarquía, como es la Direc- 
ción Nacional de la Propiedad Industrial; o el de la revocación 
y anulación, si es un órgano sometido a tutela administrativa. 


Reitero que eso es un acto administrativo en el Uruguay, 
porque así lo establece el artículo 309. No se le puede dar otra 
denominación porque si no confundimos todo el sistema. 


7) PROYECTO PRESENTADO 


SEÑOR POZZOLO .- Pido la palabra para cuestión de 
orden. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Tiene 
la palabra el señor Senador. 


SEÑOR POZZOLO.- Formulo moción para que se dé cuenta 
de un asunto entrado fuera de hora. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Debo 
aclararle al señor Senador que no hay número para votar esa 
moción de orden. 


SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Tiene 
la palabra el señor Presidente del Senado. 


SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Quiero aclarar que 
la Mesa puede dar cuenta de un asunto entrado fuera de hora 
sin necesidad de una moción de orden. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Dése 
cuenta de un proyecto de ley presentado. 


«Varios señores Senadores presentan, con exposición de 
motivos, un proyecto por el que se sustituye el artículo 5* de la 
Ley N* 17.063.» 


-A LA COMISION DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
(Texto del proyecto de ley presentado: 
“Exposición de Motivos. 


En su propósito de ampliar la participación popu- 
lar en las elecciones internas de los Partidos Políticos, 
previstas en el numeral 12 del artículo 77 de la Cons- 
titución, el Legislador dispuso en el Art. 5” de la Ley 
N* 17.045, de 14/12/98 que los órganos deliberativos 
nacionales estarán compuestos por 5300 miembros con 
triple número de suplentes. 


No se admitió entonces que ello obligaba a un ta- 
maño desmesurado de la hoja de votación, por lo cual, 
advertencia de la Corte Electoral mediante, se plantea 
por este proyecto una simple modificación de la norma. 


472-C.S. 


Firman los señores Senadores: Luis B. Pozzolo, Na- 
hum Bergstein, José Korzeniak, Luis A. Heber, Jorge 
Gandini, Helios Sarthou y Hugo Fernández Faingold. 


Proyecto de ley. 
Artículo único.- 


Sustitúyese el artículo 5* de la Ley N* 17.063, de 24 
de diciembre de 1998 por el siguiente: 


ARTICULO 5".- Los órganos deliberativos naciona- 
les con funciones electorales estarán compuestos por 
quinientos miembros, con igual número de suplentes, 
que serán elegidos en circunscripciones departamenta- 
les, mediante listas de candidatos estructuradas de acuer- 
do a cualquiera de los sistemas previstos por el artículo 
12 y sus modificativos de la Ley N* 7812, de 16 de 
febrero de 1925. El mandato de estos órganos será de 
cinco años. 


En las elecciones internas, para la elección de los 
órganos deliberativos nacionales, la acumulación por 
sublemas sólo será posible entre listas de candidatos 
que postularen al mismo precandidato a la Presidencia 
de la República. 


Firman los señores Senadores: Luis B. Pozzolo, Na- 
hum Bergstein, José Korzeniak, Luis A. Heber, Jorge 
Gandini, Helios Sarthou y Hugo Fernández Faingold. 


S) PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTI- 
LIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Conti- 
núa la discusión particular del proyecto de ley relativo a Paten- 
tes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 


SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi).- Tiene 
la palabra el señor Senador. 


(Ocupa la Presidencia el Lic. Fernandez Faingold) 


SEÑOR ASTORI.- En virtud de que tenemos algún pro- 
blema de quórum y estamos considerando estos artículos qui- 
siera dar mi opinión con respecto a ellos. No tengo problema 
en esperar que intervenga el señor Senador Sarthou, quien 
seguramente se va a referir, por la vía de aclaración, a este 
tema. 


SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR SARTHOU.- Quería aclarar que posiblemente he 
utilizado mal la palabra «definitivo»; diría que llegamos al 
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acto recurrible. La decisión de la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial es el acto recurrible por los recursos ad- 
ministrativos. Concretamente, lo que digo es que nada impide 
que para el acto administrativo que va a ser recurrible pueda 
haber un trámite de un proceso determinado, fijado. A partir 
de ese acto recurrible funcionaría, como dice el señor Senador 
Korzeniak, la revocación, y después recién la acción de nuli- 
dad. Podría decirse que esto desemboca en un acto recurrible 
de primer grado de la Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial, sobre el cual se aplicarían los textos constituciona- 
les. 


Por lo tanto, sustituyo la expresión «definitivo» porque 
confunde y es cierto que comprende los recursos de revoca- 
ción y jerárquicos. De este modo, se llega al acto recurrible y 
ahí se aplicarían los textos constitucionales. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador 
Astori. 


SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: quisiera dar algunas 
opiniones en función de este buen debate que hemos venido 
desarrollando, con aportes muy positivos de parte de los seño- 
res Senadores Mallo, Sarthou y Korzeniak. 


Deseo comenzar por señalar algo que es obvio. Voy a opi- 
nar como una persona que no es experta en Derecho y que, 
por supuesto, conoce mucho menos de estos temas que los 
señores Senadores que han venido participando en el debate. 
Quiere decir que haré esta exposición desde mi modesto punto 
de vista, simplemente apoyado en el estudio del proyecto que 
me tocó analizar como Presidente de la Comisión de Industria 
y Energía. 


En primer lugar, este proyecto de ley está en línea con la 
Ley de Marcas que aprobamos oportunamente el año pasado, 
en cuanto al establecimiento de nulidades absolutas y relati- 
vas. Evidentemente, si el señor Senador Mallo no se atrevió a 
abordar este tema, podrán imaginarse que mucho menos lo 
haré yo. Precisamente, el señor Senador Mallo acaba de acla- 
rar que se retiró de Sala. En este punto, quisiera dejar constan- 
cia de que no me estaba refiriendo a su intervención en la Ley 
de Marcas, sino que simplemente estoy vinculando este pro- 
yecto con esa normativa que también establece nulidades ab- 
solutas y relativas. En todo caso, conviene señalar que se trata 
del mismo esquema conceptual. 


En segundo término, me parece que hay algunos puntos 
que de este proyecto no pueden salir, y que son precisamente 
-permítaseme que use estas expresiones, porque no tengo otras- 
las causales de nulidades absolutas y relativas, porque se trata 
de afirmaciones muy específicas que no podemos suprimir. 
Entonces, el artículo 43 establece las causales de nulidades 
absolutas. Esas patentes no son anulables, sino que son nulas 
absolutamente, con las consecuencias jurídicas correspondien- 
tes. Por supuesto, los colegas conocen mucho mejor que yo el 
artículo 44 que refiere a la nulidad relativa que tampoco puede 
desaparecer porque se trata de un principio fundamental a la 


29 Diciembre de 1998 


cual alude el proyecto al establecer que la patente sólo es 
anulable cuando se hubiese concedido a una persona que no 
tenía derecho a obtenerla. Esto es lo que diferencia esta nuli- 
dad relativa de las absolutas establecidas precedentemente. Lue- 
go, el artículo 45 refiere a un aspecto absolutamente funda- 
mental para este proyecto de ley. Estoy hablando de que cuan- 
do estas acciones -para decirlo del mismo modo en que lo hizo 
el doctor Villamil en la Comisión, a fin de no invadir ningún 
terreno conceptualmente incorrecto- afecten total o parcial- 
mente alguna reivindicación de la patente -no hay que olvidar 
que puede haber casos muy complejos de patentes de inven- 
ción que aludan a varios aspectos de la actividad inventiva- la 
declaración con respecto al reclamo, como decía el señor Se- 
nador Bergstein, o la impugnación, como señalaba el señor 
Senador Mallo en una intervención que me satisfizo mucho, es 
relativa sólo a dicha reivindicación. Esto tampoco puede des- 
aparecer, porque es algo que refiere especializadamente a un 
problema que es complejo y que si lo sacamos de la ley, ¿dónde 
lo vamos a poner como mecanismo regulador? Hay que tener 
en cuenta que esta es la ley de patentes de invención. 


Finalmente, la intervención de la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial, como órgano competente para resolver 
reclamos e impugnaciones, tampoco la podemos suprimir por- 
que esa Dirección, como bien decía el señor Senador Sarthou, 
Opera como registro y es el órgano especializado que conoce 
el tema, es el primero que tiene que pronunciarse al respecto y 
el que más elementos de juicio va a tener para desarrollar un 
procedimiento que luego, en la eventualidad de aplicarse los 
mecanismos constitucionales, habrá que tener en cuenta para 
tomar la resolución definitiva, de última instancia o como re- 
sulte correcto llamar. 


Entonces, sinceramente, no creo que la solución esté por el 
lado de sustituir estos artículos por algo más sencillo que nos 
remita a la Constitución. Dicho sea de paso, no entiendo por 
qué hay que decir que se va a cumplir la Constitución, ya que 
eso debe ocurrir, lo diga o no esta ley. Reitero que no hay 
motivos para hacer una remisión a la Carta. Me parece que la 
solución estaría por el lado de la propuesta del señor Senador 
Sarthou que, además, tomaba en cuenta las observaciones del 
señor Senador Mallo que iniciaron esta discusión. Creo que si 
decimos «impugnación», «reclamo» o alguna otra palabra que 
sustituya la acción de nulidad del artículo 44 o la del 46, sería 
la mejor salida al respecto. De esta forma, se mantienen las 
especificidades de la ley y, al mismo tiempo, se genera un 
procedimiento previo con normas propias especializadas a ni- 
vel de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, salva- 
guardando los principios constitucionales que, por supuesto, 
también tienen que operar en esta materia. 


Repito que, a mi juicio, esa es la mejor solución, ya que 
mantiene las especificidades de la ley y, al mismo tiempo, se 
asegura la coherencia con los principios constitucionales al 
respecto. 


SEÑOR MALLO.- Pido la palabra para una aclaración. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR MALLO.- Creo que los aspectos fundamentales 
que expuso el señor Senador Astori pueden ser contemplados. 


Por otra parte, el artículo 43 no ha merecido objeciones. 


Creo que en lo que es nulidad y anulable en Derecho Pú- 
blico, la jurisprudencia, como decía el doctor Espalter, irá afi- 
nando los conceptos y esclareciéndolos. 


Con relación al artículo 43, no hay problema de recursos, 
porque queda entendido que en Derecho Público, cuando el 
Organo Público advierte que dictó una resolución nula, puede 
revocarla, aunque no haya ninguna impugnación, es decir, na- 
die deduzca una acción. 


Pienso que, tal vez -estoy improvisando un poco- el texto 
que merece más objeciones es el inciso segundo del artículo 
44, cuando establece todo un sistema que sí colide con la 
Constitución y contempla un caso en que la patente se hubiera 
concedido a una persona que no tenía derecho a tenerla por- 
que, si incluyéramos ese caso entre los de nulidad, estaríamos 
buscando una solución al recurso y al tiempo. Es decir que no 
podemos establecer que la acción tiene una vitalidad por de- 
terminado tiempo, cuando la Constitución establece un térmi- 
no de diez días. Si nosotros la incluyéramos en los nulos, esto 
quedaría subsanado y el contralor -aclaro que estoy improvi- 
sando y, por lo tanto, no se trata de conceptos definitivos- del 
acto definitivo, es decir, cuando el Poder Ejecutivo -que no es 
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que podría 
ser el Organo por el que entra el problema y decide, aunque 
está sometida a jerarquías y esos recursos no los podemos 
obviar- lo declare nulo, y el Organo Público advierta que se 
otorgó una patente nula, se podrá recurrir ese acto definitivo al 
titular de la patente. 


El problema es muy complejo y señalo que no me atrae 
para nada legislar en Sala sobre la base de improvisaciones y 
buenas voluntades. Pienso que, en puridad, debería desglosar- 
se y considerarse en forma aparte. 


SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR SARTHOU.- Quería decir que hay muchos ejem- 
plos en el Derecho Positivo en los que un acto aparece como 
válido al principio y hay una acción prescripcional de alguien 
que pueda recurrir contra él; esta es la situación del artículo 
44. Esto quiere decir que la patente se inscribió y es un acto 
aparentemente regular; entonces, ¿por qué va a ser impugna- 
do, si lo que aquí se da es una acción específica a una persona 
que puede ser el único impugnante porque él es el titular y 
tiene un plazo prescripcional? Esto es lo mismo que una per- 
sona que sea aparente propietaria y otra que lo sea realmente, 
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que tiene una prescripción para accionar, pero ese acto tiene 
toda la apariencia y la normalidad. Por lo tanto, ¿qué puede 
merecer como recurso si, en realidad, aquí lo único que se 
establece es una acción excepcionalísima de un verdadero titu- 
lar al que se le pone un plazo para la acción que prescribe? 
Creo que esto no perturba en nada los aspectos de recurso. 
Esta persona tendrá un plazo de cinco años, cuando recurra y 
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial resuelva esa 
acción de anulabilidad, nacerá el acto administrativo que esta 
Dirección dicte, acogiendo o no, dentro del plazo, esa anulabi- 
lidad. Es decir que hasta entonces hubo un acto normal de 
inscripción y nada más. Pero no debemos impresionarnos por 
la expresión «acción de nulidad» que se resolvió quitar. Si 
decimos que la impugnación sólo podrá ser ejercida por quien 
pretenda, es igual que el propietario que tiene un plazo de 
prescripción y antes del mismo inicia la acción. Aquí el dere- 
cho aparente desapareció. 


Por estas razones, creo que no sería incompatible el artícu- 
lo 44 con un funcionamiento interno del régimen de patentes. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Han pedido la palabra para una 
aclaración los señores Senadores Astori, Bergstein y Korzeniak. 


Por lo tanto, por su orden, tiene la palabra el señor Senador 
Astori. 


SEÑOR ASTORLI.- Voy a retirar mi solicitud, ya que luego 
prefiero hacer la aclaración. Aprovecho la oportunidad para 
ratificar que comparto absolutamente la postura del señor Se- 
nador Sarthou. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Para una aclaración, tiene la pa- 
labra el señor Senador Bergstein. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Se me había solicitado que plas- 
mara algo por escrito. Comparto la inquietud de que no es 
bueno improvisar, pero estamos intentando seguir adelante con 
la aprobación de este proyecto de ley que nos parece excelen- 
te, porque representaría un buen cierre de este año si lo votára- 
mos hoy en el Senado. 


Comparto también lo que acaba de expresar el señor Sena- 
dor Sarthou, recogiendo y compartiendo su idea, planteamos 
la siguiente fórmula para el artículo 44. El mismo diría: «No 
será válida la concesión de la patente a quien no tenía derecho 
a obtenerla. El reclamo podrá ser ejercido por quien pretenda 
ser el verdadero titular y prescribirá a los cinco años, contados 
desde la fecha de concesión de la patente, o a los tres años 
contados desde la fecha en que la invención comenzara a ex- 
plotarse en el país, aplicándose el plazo que venza primero». 


Por otro lado, el texto del artículo 45 sería: «Cuando el 
reclamo solo afecte total o parcialmente alguna reivindicación 
de la patente, la decisión se limitará a la misma, debiendo 
precisarse sus alcances cuando corresponda». 


El artículo 46 expresaría: «La Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial será el Organo competente y su decisión 
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podrá ser impugnada en la forma prevista por el artículo 317 
de la Constitución». 


Creo que en términos generales puede ser una fórmula 
razonable, recogiendo la opinión de quienes estamos mayori- 
tariamente de acuerdo. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Para una aclaración, tiene la pa- 
labra el señor Senador Korzeniak. 


SEÑOR KORZENIAK.- Pido disculpas a la Presidencia y 
al Senado por insistir en un tema que ya ha sido debatido muy 
largamente en el Uruguay -repito- a partir de que la Constitu- 
ción de 1952 unificó todos los sistemas de impugnación frente 
a actos administrativos. Esto se podrá discutir, se podrán in- 
ventar soluciones, pero eso es así, lo dice la Constitución, lo 
ha sostenido la doctrina y lo ha ratificado la jurisprudencia. 


Quiero explicar que nada impide que exista un procedi- 
miento interno previo a la inscripción o registro de una paten- 
te. No debemos olvidarnos que inscribir una patente da una 
serie de derechos, entre otros, que no se puede usar por otros 
esa invención. Este es un procedimiento, como cuando alguien 
va a inscribir una escritura al Registro de Traslaciones de Do- 
minio y habla con un empleado que le dice que debe llevar un 
timbre o un papel. Todos esos procedimientos están regulados 
en este proyecto de ley y aparecen en las distintas disposicio- 
nes. Por ejemplo, las solicitudes de patentes de invención se 
mencionan en el artículo 26. Asimismo, figura lo que debe 
entregar el solicitante y las tasas que debe pagar. Me estoy 
refiriendo, concretamente, a los artículos 26, 27, 28 y 29, en el 
que se puede modificar la solicitud; todo esto ya está en la ley. 


Estamos hablando de artículos que refieren a situaciones 
en las que las patentes ya se dieron, lo que quiere decir que ya 
se registraron o inscribieron. El artículo 43 expresa que las 
patentes serán nulas cuando se hayan concedido en contraven- 
ción a las condiciones y los requisitos de patentabilidad pre- 
vistos en la presente ley, cuando la descripción fuese incom- 
pleta o inexacta no permitiendo delimitar el objeto de la in- 
vención, y cuando se reivindique materia no incluida en la 
solicitud inicial de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 
Insisto, se trata de patentes que la Administración -término 
técnico- ya otorgó. No tenemos la posibilidad de decir que de 
ahí en adelante comienza un procedimiento interno. Repito, 
son patentes concedidas que dan nada menos que el derecho a 
impedir que terceros realicen sin autorización determinados 
actos, los que están detallados en el artículo 33. 


Una patente concedida, señor Presidente, significa que hubo 
un acto administrativo -y esto no tiene vueltas- por el cual se 
registró; se produjo un acto de registro, que consiste en la 
constatación administrativa de una solicitud después de un trá- 
mite que ya fue regulado por la ley. 


Entonces, cabría preguntarse qué es lo que se podría ha- 
cer. En tal sentido, podría señalarse que el acto por el que se 
concede la patente se rige, en su impugnación, por las disposi- 
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ciones constitucionales -no hay otra alternativa- y, además, 
regular mejor -si se quieren fijar estos plazos de tres o cinco 
años- el procedimiento previo interno al registro, concesión o 
anotación de la patente. De todas maneras, no creo que esto se 
pueda hacer ahora, porque se trataría de modificar todos estos 
artículos, que van del 26 en adelante, relativos a la solicitud de 
inscripción de la patente. 


Por lo tanto, señor Presidente, hice llegar a la Mesa un 
texto sustitutivo de los artículos 44, 45 y 46. Insisto, en el otro 
caso sería necesario modificar todas las disposiciones que van 
del 26 en adelante, y realmente debo confesar que no estoy en 
condiciones de hacerlo en este momento. 


Por último, repito, estamos frente a actos administrativos 
ya dictados y no en un trámite interno para conceder la paten- 
te, porque precisamente, ésta ya fue concedida. 


SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR GARGANO.- He escuchado esta hora de debate 
con cierta perplejidad porque la primera vez que oí hablar de 
este tema de los plazos fue en Ginebra, cuando en la Organi- 
zación Mundial de la Propiedad Industrial se establecían cier- 
tos criterios. En realidad, todo esto es consecuencia de traer 
una legislación del exterior que no «engancha» con el procedi- 
miento administrativo uruguayo. 


En lo personal, no veo cómo se podría modificar esta dis- 
posición, y adelanto que no estoy en condiciones de votar 
nada porque no me satisface ninguna de las alternativas que se 
han planteado. Comprendo la argumentación básica en cuanto 
a que no se pueden modificar los recursos de tipo administrati- 
vo, su plazo y demás, por un procedimiento como el que se 
establece. Tampoco creo que se pueda hacer sobre la base de 
elaborar proyectos alternativos de esta naturaleza aquí en Sala. 
Insisto, lo que se ha hecho es copiar o insertar mal. 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miem- 
bro Informante. 


SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: nosotros, que ya ha- 
bíamos ratificado nuestro acuerdo con la postura del señor 
Senador Sarthou, creemos que el texto que propone el señor 
Senador Bergstein la toma en cuenta, al igual que la que había 
expuesto inicialmente el señor Senador Mallo. En consecuen- 
cia, consideramos que puede ser una salida adecuada para esta 
discusión, salvando todo lo que sea necesario; esto es, las 
especificidades del proyecto en cuanto a la materia que trata 
-es importante hacerlo- y, en segundo lugar, el respeto a los 
principios nacionales establecidos en la Constitución de la Re- 
pública. 
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Por otra parte, queremos señalar que a nuestro juicio el 
artículo 43 debería quedar como está, el primer inciso del 
artículo 44 debería tener la redacción que propone el señor 
Senador Bergstein a fin de diferenciarse de las causales ante- 
riores -son casos totalmente distintos- y, luego, habría que 
consagrar el texto también sugerido por el señor Senador Bergs- 
tein para realizar la compatibilización que acabo de señalar, y 
que era la que proponía el señor Senador Sarthou. 


Asimismo, quiero recordar que en la propuesta que formu- 
ló el señor Senador Bergstein, el artículo 43 queda exactamen- 
te igual, mientras que el artículo 44 tiene una redacción modi- 
ficada en cuanto señala «no será válida la concesión de la 
patente a quien no tenía derecho a obtenerla». De esta forma 
se salvan las dificultades respecto a las causas de nulidades 
absolutas y al mismo tiempo toma en cuenta la observación 
que se hiciera en Sala acerca de las dudas que puedan existir 
entre nulidades absolutas y relativas. También señala: «El re- 
clamo» -o la impugnación- «podrá ser ejercido por quien pre- 
tenda ser el verdadero titular», y luego continúa con la misma 
redacción que todos conocemos. Por su parte, el artículo 45 
también sufre modificaciones en tanto suprime la expresión 
«causal de nulidad» y establece «cuando el reclamo afecte 
total o parcialmente alguna reivindicación de la patente», es- 
pecificidad que es importante mantener desde el punto de vista 
técnico. 


Finalmente, el artículo 46 cierra el tema salvaguardando 
también la propuesta que hacía el señor Senador Korzeniak al 
señalar que «La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 
será el órgano competente y su decisión podrá ser impugnada 
en la forma prevista por el artículo 317 de la Constitución de 
la República». 


Por lo expuesto, señor Presidente, entiendo que lo más 
sano sería votar por artículos esta Sección, con lo que tendre- 
mos oportunidad de ir considerando las distintas posibilidades 
de redacción que existen. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos dos propuestas sustitu- 
tivas para los artículos 44, 45 y 46. Por otra parte, no se han 
sugerido textos alternativos hasta el artículo 43 inclusive, por 
lo cual nos permitimos sugerir que el Senado vote en un solo 
acto los artículos que van del 33 al 43, inclusive, como así 
también el 47 y el 48. A continuación, deberían votarse nega- 
tivamente los artículos 44, 45 y 46, a fin de poner a considera- 
ción la propuesta de un solo artículo formulada por el señor 
Senador Korzeniak y la de tres disposiciones presentada por el 
señor Senador Bergstein. 


Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 
33 a 43, inclusive, el 47 y el 48. 


(Se vota:) 
-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD. 


Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 
44, 45 y 46. 
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(Se vota:) 
-0 en 20. Negativa. 


Léanse los tres artículos sustitutivos propuestos por el se- 
ñor Senador Bergstein. 


(Se leen:) 


«Artículo 44.- No será válida la concesión de la patente a 
quien no tenía derecho a obtenerla. El reclamo podrá ser ejer- 
cido por quien pretenda ser el verdadero titular y prescribirá a 
los cinco años contados desde la fecha de la concesión de la 
patente o a los tres años contados desde la fecha en que la 
invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el 
plazo que venza primero. 


Artículo 45.- Cuando el reclamo sólo afecte total o parcial- 
mente alguna reivindicación de la patente, la decisión se limi- 
tará a la misma, debiendo precisarse sus alcances cuando co- 
rresponda. 


Artículo 46.- La Dirección Nacional de la Propiedad In- 
dustrial será el órgano competente y su decisión podrá ser 
impugnada en la forma prevista por el artículo 317 de la Cons- 
titución.» 


-Léase ahora la propuesta del señor Senador Korzeniak 
llegada a la Mesa, que sustituye los artículos 44 a 46. 


(Se lee:) 


«Artículo .- Las impugnaciones de las patentes, así como 
la de cualquier acto administrativo derivado de la aplicación 
de la presente ley, deberán formularse de acuerdo a lo dis- 
puesto en los artículos 317, 309 y concordantes de la Constitu- 
ción.» 


-En consideración, la propuesta del señor Senador Korze- 
niak, que fue la primera en llegar a la Mesa y que, en una sola 
disposición, sustituye los artículos 44, 45 y 46. 


SEÑOR SARTHOU.- Solicito que se lea nuevamente la 
iniciativa del señor Senador Korzeniak. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Léase nuevamente la propuesta 
del señor Senador Korzeniak. 


(Se lee:) 


«Artículo .- Las impugnaciones de las patentes, así como 
la de cualquier acto administrativo derivado de la aplicación 
de la presente ley, deberán formularse de acuerdo a lo dis- 
puesto en los artículos 317, 309 y concordantes de la Constitu- 
ción.» 


SEÑOR MALLO.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 
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SEÑOR MALLO.- En puridad, lo que está sometido a con- 
sideración del Senado es si la Constitución se aplica o no. El 
votar por la negativa no tiene ninguna virtualidad, ya que no 
tenemos potestades para derogar la Constitución. Con respecto 
a si se van a aplicar los artículos de la Constitución, ¡ojalá 
haya jueces que los defiendan! Nosotros no tenemos compe- 
tencias para declarar que no se aplican determinados artículos. 
Creo que es redundante y, como ocurre en el Código Tributa- 
rio -que es el ejemplo que cité- la discusión anterior determina 
que los espíritus no están preparados para aceptar que estas 
son las normas que debemos cumplir. Se podrá ser partidario o 
contrario, aunque en este último caso, no me explico cómo se 
va a decir que no se cumple con la Constitución y que un acto 
administrativo no podrá ser impugnado. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar la propuesta del señor Senador Korzeniak. 


(Se vota:) 
-6 en 19, Negativa. 


Léase nuevamente el artículo 44 sustitutivo presentado por 
el señor Senador Bergstein. 


(Se lee:) 


«Artículo 44.- No será válida la concesión de la patente a 
quien no tenía derecho a obtenerla. El reclamo podrá ser ejer- 
cido por quien pretenda ser el verdadero titular y prescribirá a 
los cinco años contados desde la fecha de la concesión de la 
patente o a los tres años contados desde la fecha en que la 
invención comenzare a explotarse en el país, aplicándose el 
plazo que venza primero.» 


-En consideración. 


SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclara- 
ción. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Sena- 
dora. 


SEÑORA ARISMENDI.- Si es obvio el hecho de que se 
tiene que aplicar la Constitución, mucho más lo es decir que 
quien tiene derecho a la patente lo tiene y el que no, no lo 
tiene. Esto me parece bastante absurdo. Con esto no pretendo 
juzgar la intención del señor Senador Bergstein, pero me pare- 
ce que es una perogrullada, señor Presidente, y pido disculpas 
por el término poco político que he empleado. 


SEÑOR GARGANO.-- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR GARGANO.- No sé si se va a aprobar o no esta 
iniciativa. De todas formas, hago notar este mecanismo que le 
explicaba al señor Senador Korzeniak de legislar lo obvio. Es 
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decir, la patente será anulable cuando se hubiese concedido a 
una persona que no tenía derecho a obtenerla. Es algo, no ya 
de perogrullo, sino que se trata del mecanismo que usan los 
anglosajones para legislar. Ellos incluyen lo obvio porque es 
el resultado de un procedimiento distinto al de nuestra legisla- 
ción. Esto es una novedad; incluso, ya tenemos el estilo, que 
hemos venido adquiriendo de a poco. 


SEÑOR MALLO.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR MALLO.- El texto dice que «No será válida», 
pero podría establecerse que será anulable. Si no es válida, es 
nula, razón por la cual no veo por qué no va a figurar en el 
artículo 43, que dice que las patentes serán nulas. Si no es 
válida, reitero, es nula. No hay una tercera posición. Entonces, 
sería «sexena», del tercer sexo. 


Además, con respecto al reclamo, se usa un eufemismo 
para no decir «la acción de nulidad», porque si se alude a ella, 
se controvierte frontalmente a la Constitución. Por esa razón, 
repito, se emplea un eufemismo y se habla de «el reclamo». 
En cuanto a éste, se le da un plazo que prescribe a los cinco 
años y, si es una acción de nulidad, todo esto no puede darse. 


Nosotros no juzgamos el mérito de las disposiciones cons- 
titucionales; tampoco decimos si son buenas o malas, o si fue 
un error incluirlas. Somos intérpretes obligados a cumplirlas. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Con toda modestia, creemos que 
las cosas no son así, porque una persona puede haber gestio- 
nado una patente sin tener derecho a obtenerla y, sin embargo, 
el verdadero titular puede no impugnar este hecho, porque el 
derecho a la explotación de la patente es un derecho disponi- 
ble de la persona, de la misma manera que un individuo puede 
inventar algo y ni siquiera registrarlo, lo que se ha dado histó- 
ricamente infinidad de veces. Quiere decir que por la circuns- 
tancia de que quien gestionó la patente no tenía derecho a 
obtenerla, la patente así inscrita no sería nula mientras quien sí 
tiene derecho no impugna el hecho de que la otra persona se 
haya apropiado de su patente o la haya plagiado. 


El otro aspecto al que quería referirme -y repito que con 
toda modestia, porque en estos temas estaríamos muy desubi- 
cados si pretendiéramos ser dueños de la verdad absoluta- es 
que vamos a votar la propuesta formulada con la tranquilidad 
de que no viola el texto constitucional. Hemos pretendido 
darle una forma escrita a una idea compartida, como es que 
estamos en un ámbito administrativo y que cuando este cul- 
mine -como dice el artículo 46 que hemos propuesto- recién 
entonces entran a regir los mecanismos constitucionales del 
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artículo 317. Quizás algún término no sea el más feliz, pero 
creo que bien vale la pena en aras de aprobar un proyecto de 
ley sin violarse -al menos, a nuestro juicio- la letra ni menos 
aún el espíritu de la Constitución. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 44 susti- 
tutivo propuesto por el señor Senador Bergstein. 


(Se vota:) 

-14 en 19. Afirmativa. 

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR SARTHOU.- He votado esta disposición, porque 
entiendo que habilita la posibilidad de que un acto aparente- 
mente regular de inscripción pueda ser cuestionado por el titu- 
lar real de la patente, estableciendo un período prescripcional 
para efectuar ese reclamo. Esto se hace ante el órgano que 
regula el funcionamiento de todo el régimen de patentes y, por 
lo tanto, entiendo que de ninguna manera va a estar en contra- 
dicción con la aplicación posterior de todos los recursos admi- 
nistrativos, si es que se produce la acción por parte de quien 
puede ser afectado. Puede que esto no ocurra en ningún mo- 
mento y aquel acto mantendrá su aparente regularidad; inclu- 
sive, si se produce después de los cinco años, tampoco se ve 
afectado. De todos modos, se abre la instancia de un cuestio- 
namiento a ese derecho y un término prescripcional, y por esa 
razón es que voto esta disposición. 


SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR KORZENIAK.- Deseo señalar, señor Presidente, 
que en el trámite interno de solicitud de patente se realizan 
publicaciones que tienen el valor de notificaciones. Concreta- 
mente, la Constitución, en el artículo 317, cuando prevé el 
plazo de 10 días para los recursos, establece que son a partir 
de la notificación personal o de la publicación. Esto no siem- 
pre es justo porque, tal como señaló un señor Intendente que 
conozco, al Diario Oficial no lo lee nadie, pero el hecho es 
que así lo establece la Constitución. Quiere decir que está el 
requisito de las publicaciones, otras formalidades y, particular- 
mente, en el artículo 25, se establece que la solicitud debe ser 
publicada. 


Por todo esto, deseo señalar que la solución que se ha 
votado colide francamente con la Constitución. Además, creo 
que se quita a la ley la posibilidad de haber solucionado mejor 
el procedimiento interno, porque en estos temas donde mu- 
chas veces hay controversias, aquel que se sienta perjudicado 
va a plantear la inconstitucionalidad de estos artículos -a mi 
entender va a ganar- a efectos de dejar sin efecto una patente 
concedida. 
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SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 45 sustitutivo 
presentado por el señor Senador Bergstein. 


(Se lee:) 


«Artículo 45.- Cuando el reclamo sólo afecte total o 
parcialmente alguna reivindicación de la patente, la de- 
cisión se limitará a la misma, debiendo precisarse sus 
alcances cuando corresponda.» 


-En consideración. 
SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR GARGANO.- Si hay cosas obvias y redundantes, 
ésta es una, porque lógicamente si se impugna una parte, la 
resolución no puede ser sobre todo. Además, el hecho de que 
el reclamante tiene que precisar este aspecto, es algo que está 
en los principios generales del procedimiento. Esto tiene que 
ver con el tema del patentamiento, de los métodos, etcétera. 
Lo mismo ocurre con los plazos, porque los que se establecie- 
ron de 3 y 5 años, que fueron votados anteriormente, tienen 
por finalidad posibilitar que quien no pudo impugnar el regis- 
tro de algún procedimiento o método antes, ahora lo pueda 
hacer entrando dentro de los plazos. Si fue algo que se hizo 
dentro de los tres años o antes de los cinco, teniendo derecho a 
la patente, la persona puede intentar esa posibilidad. 


Este es el mecanismo, y simplemente deseaba comentarlo 
para ilustración del Cuerpo en torno a lo que pensamos sobre 
esta parte de la ley. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar. 


(Se vota:) 
-16 en 19. Afirmativa. 


Léase el artículo 46 sustitutivo, presentado por el señor 
Senador Bergstein. 


(Se lee:) 

«Artículo 46.- La Dirección Nacional de la Propie- 
dad Industrial será el órgano competente y su decisión 
podrá ser impugnada en la forma prevista por el artícu- 
lo 317 de la Constitución.» 

-En consideración. 


SEÑOR MALLO.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


CAMARA DE SENADORES 


29 Diciembre de 1998 


SEÑOR MALLO.- Consulto al señor Senador proponente 
s1 admite que se diga «artículo 317 y siguientes de la Constitu- 
ción». 


SEÑOR BERGSTEIN.- Estamos de acuerdo. 
SEÑOR KORZENIAK - Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR KORZENIAK.- Debo señalar -es una cuestión pu- 
ramente numérica- que el artículo que prevé la acción ante el 
Tribunal es el 309 y, por lo tanto, figura antes. Quizás lo 
correcto sea establecer «concordantes» en lugar de «siguien- 
tes». 


SEÑOR MALLO.- En todo caso, «siguientes y concordan- 
tes». 


SEÑOR BERGSTEIN.- Estamos de acuerdo. 
SEÑOR PAJIS.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR PAIS.- Simplemente, quiero solicitar que se lea 
nuevamente el texto que se acaba de proponer. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 46 sustitutivo 
con las modificaciones propuestas por los señores Senadores 
Mallo y Korzeniak y aceptadas por el señor Senador Bergs- 
tein. 


(Se lee:) 


«Artículo 46.- La Dirección Nacional de la Propiedad In- 
dustrial será el órgano competente y su decisión podrá ser 
impugnada en la forma prevista por el artículo 317 y siguien- 
tes y concordantes de la Constitución.» 


-S1 no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
(Se vota:) 
-18 en 19. Afirmativa. 


En consideración el Capítulo V, Licencias y Otros Usos, 
que comprende los artículos 49 a 79 inclusive. 


SEÑOR CID.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SENOR CID.- Creo que entramos en un artículo que es el 
corazón del proyecto de ley que estamos analizando y, en 
consecuencia, ameritaría algún comentario sobre su alcance. 
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Entiendo que este Capítulo da al proyecto de ley algo que 
ningún otro tiene en América Latina: la posibilidad de poten- 
ciar, dinamizar y transformar en competitiva una industria na- 
cional que a la luz de lo que ha pasado, por ejemplo en los 
países limítrofes, tiende a desaparecer licuada en una presión 
de las multinacionales que han hecho un «lobby» muy impor- 
tante a efectos de que se aprueben leyes de este tipo, tal como 
se señaló en alguna fundamentación. La diferencia es que aquí, 
las multinacionales, que también presionaron -y lo hicieron a 
nivel de las Embajadas- pretendían que esta iniciativa se viera 
desmantelada, precisamente, en este Capítulo. Esto se debe al 
alcance y la proyección que el texto otorga a la industria far- 
macéutica o a los laboratorios nacionales. 


En lo que tiene que ver con los medicamentos, hay una 
realidad vigente en el país, que no será modificada, porque 
este proyecto no es retroactivo a lo que el Uruguay ha dis- 
puesto ya en relación con esta actividad. La realidad nos indi- 
ca que la industria nacional -a la que todos queremos defender 
enfáticamente y a cuya custodia apunta este proyecto- ha cum- 
plido un rol significativo en cuanto al costo de los medica- 
mentos. Sin embargo, esto hay que analizarlo desde una pers- 
pectiva especial. 


Si hacemos un análisis en este momento de lo que está 
ocurriendo en el mercado farmacéutico del país, veremos que 
un 60% del mismo, medido en unidades de venta, lo proveen 
los laboratorios nacionales y un 40%, los laboratorios multina- 
cionales, con la particularidad de que la facturación de los 
laboratorios nacionales es significativamente inferior a la de 
los multinacionales. ¿Qué significa esto? Que los laboratorios 
nacionales, cuando pueden competir, abaratan el medicamen- 
to, pero existe un amplio sector del mercado en el cual no 
pueden ingresar a competir. Esto lleva a que el costo prome- 
dio del medicamento, a pesar de los laboratorios nacionales, 
siga siendo muy alto, porque las multinacionales regulan el 
mercado en ese 40%, que son los medicamentos más costosos. 


En ese sentido, quiero señalar, por ejemplo, dos situacio- 
nes concretas que se han dado en el país; una tuvo lugar hace 
15 años, y la otra es actual. A mediados de la década del 70, se 
introduce un medicamento, el Metronidazol, antibiótico para 
tratamiento de infecciones. Mientras un laboratorio multina- 
cional tuvo la posibilidad de ser el único que vendía el medi- 
camento en el país, éste costó 100, pero cuando surgió la 
competencia, el mismo pasó a costar 10. Ese fenómeno de 
absoluto monopolio sobre el mencionado medicamento duró 
tres años, y durante ese tiempo el lucro que obtuvo la empresa 
se tradujo en cifras multimillonarias, a pesar de lo limitado de 
nuestro mercado. Afortunadamente, un laboratorio nacional 
pudo competir, porque obtuvo la materia prima en el exterior. 
Por otro lado, quiero hacer mención a un antibiótico actual, el 
Imipenem, antibiótico que hace aproximadamente un año y 
medio que está en el mercado; los laboratorios uruguayos es- 
tán haciendo esfuerzos por conseguir la materia prima, pero 
aún no lo han logrado. Sin lugar a dudas, el altísimo costo que 
tiene en este momento ese medicamento, será abaratado cuan- 
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do un laboratorio nacional consiga la materia prima, pero pa- 
sarán años para que ello suceda. 


Por todo lo expuesto, este Capítulo V, que obliga a esos 
laboratorios multinacionales -me refiero, sobre todo, a las Sub- 
secciones III y IV- al otorgamiento de las licencias obligato- 
rias, le da a los laboratorios nacionales la posibilidad de ingre- 
sar a una sanísima competencia, más allá de un royalty que 
tendrán que pagar. Con respecto a este último punto, existen 
algunas salvaguardas que son fundamentales e importantes. 
Una de ellas es la que establece el artículo 59 de la Subsección 
III, donde la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dis- 
pone, ya sea por vía administrativa o judicial, la opción de 
limitar la posibilidad del patentamiento cuando el precio de 
esa materia prima exceda los razonables valores del mercado. 
A esto alude el artículo 60 cuando señala, en el literal a), que 
la fijación de precios comparativamente excesivos respecto de 
la media del mercado internacional del producto patentado, es 
razón para revisar el otorgamiento de las patentes. En mi opi- 
nión, este es un elemento esencial. Se señaló que los laborato- 
rios nacionales compran materia prima en otros países y se 
mencionó concretamente a Italia, lo que es una realidad. Es 
cierto también que el precio del medicamento que, por ejem- 
plo, Italia va a vender cada vez con menores posibilidades, 
porque el patentamiento de fármacos se va a hacer a nivel 
universal -no va a haber ningún país excluido de esa necesidad 
de patentamiento- será un factor de regulación y lo hará ingre- 
sar en el precio medio del mercado mundial. 


También quiero mencionar otra salvaguarda que se esta- 
blece en el artículo 63, cuando se hace referencia a la adquisi- 
ción de materia prima de otro proveedor cuando el precio de 
la misma sea inferior a un 15% de lo que establece el merca- 
do. 


Por lo tanto, vemos que existen dos elementos de salva- 
guarda con respecto al precio. Sin embargo, me parece impor- 
tante señalar que el mercado tiene hoy un costo respecto a los 
medicamentos, que son esos U$S 300:000.000 que gasta nues- 
tro país en ese rubro, distribuidos de la siguiente manera: un 
60% en los laboratorios multinacionales y un 40% en los na- 
cionales. Esto no se modifica, ya que no se puede decir que 
los medicamentos van a aumentar por el efecto mágico de 
aprobar esta ley; esto no es así. El precio del medicamento se 
va a mantener en las reglas de juego que se dan hoy en este 
mercado, en el que existe un porcentaje de laboratorios multi- 
nacionales que monopoliza casi la mitad, y mucho más de la 
mitad en cuanto al costo que tienen estos fármacos. Entonces, 
me parece que el Capítulo V que venimos analizando le agre- 
ga otras potencialidades a la industria farmacéutica nacional 
que hoy no tiene. Digo esto porque, por ejemplo, el artículo 
66, cuando hace mención a las licencias obligatorias, le exige 
al vendedor de las patentes, que brinde información. Sin duda, 
es un elemento sumamente importante todo lo que tiene que 
ver con la información sobre el medicamento. En la actuali- 
dad, para que Salud Pública apruebe la comercialización de un 
medicamento, exige una información muy precisa, vasta y bien 
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documentada. El concesionario está obligado a brindar esa 
información, que no refiere solamente a la elaboración y por 
eso quiero señalar el alcance que tiene el artículo 66, que dice 
que esta información es necesaria para explotar el objeto de la 
licencia, tales como conocimiento técnico, protocolos de fabri- 
cación, técnicas de análisis y verificación. En este sentido, una 
de las grandes dificultades que tienen los laboratorios naciona- 
les es demostrar que lo que están vendiendo tiene lo que dice 
la etiqueta. Aquí le están dando el «know-how» de la posibili- 
dad de la verificación de la calidad de ese medicamento. 


Algunos integrantes de laboratorios nacionales me hicieron 
llegar en el día de hoy un escrito que cuenta con algunos 
alcances interesantes pero, sobre todo, apunta al porqué del 
apuro de aprobar esta ley de patentes. Entonces, pienso que lo 
que debemos discutir es si estamos apurados o no, en el enten- 
dido de saber si esta ley de patentes es beneficiosa o no para 
los laboratorios nacionales. Estoy convencido y afirmo cate- 
góricamente que es bueno que se apruebe este proyecto de ley 
lo antes posible, porque es diferente a lo que se propone en el 
resto de Latinoamérica. Se trata de una normativa que, como 
se ha podido comprobar hace apenas unos días, molesta a las 
multinacionales del medicamento, a tal punto que han ejercido 
presiones a nivel diplomático. Además, le da a la industria 
nacional la posibilidad de reciclarse y recrearse incrementando 
la productividad del país, lo que no ha sucedido en otras nacio- 
nes -como es el caso de Brasil- donde las multinacionales han 
hipotecado las posibilidades de los laboratorios nacionales. 


En definitiva, repito, es bueno que este proyecto se aprue- 
be lo antes posible y que se dinamice porque, en definitiva, 
dará a la industria nacional las oportunidades que hoy no tie- 
ne. 


Estas son las reflexiones que me merecía el Capítulo V, en 
las que creí que había que hacer énfasis, porque pienso que se 
trata de algo innovador y revolucionario, por los aportes que 
hace a este tema universal y del que ningún país puede esca- 
par. Uruguay necesitaba una ley de patentes, porque así lo 
había suscrito a través de Convenios Internacionales, y cree- 
mos que este instrumento que hoy estamos aprobando cumple 
con el doble objetivo de ajustarse a los Convenios Internacio- 
nales y de posibilitar la potenciación de la industria nacional. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR BERGSTEIN.- Quisiera hacer una reflexión a pro- 
pósito del artículo 63, que me parece de extraordinaria impor- 
tancia para el Derecho positivo de nuestro país. 


Creemos que la circunstancia de que cualquier interesado 
pueda pedir una licencia obligatoria, por ser precisamente sin 
autorización del titular, cuando no la pudo obtener por la vía 
de los acuerdos comerciales normales entre particulares, com- 
plementada por la obligación que se le impone a la Dirección 
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Nacional de la Propiedad Industrial de conceder dicha licencia 
obligatoria sin autorización del titular, cumpliendo con los re- 
quisitos previstos en esta larga disposición, es algo trascen- 
dental en nuestro Derecho y significa un esfuerzo del Legisla- 
dor por acompasarse a los tiempos modernos sin abdicar de 
los postulados esenciales del Derecho. 


En cuanto al aspecto práctico, no sé si va a poder abatir el 
precio de los medicamentos, pero creo que esa disposición es 
una barrera muy severa para los intentos de aumentar arbitra- 
riamente los precios de los medicamentos al amparo de deseos 
de lucro desmedidos. 


Creemos que la posibilidad de esa licencia obligatoria, ade- 
más de ser una novedad jurídica, va a tener una eficacia muy 
grande en la vida comercial del país, y de alguna manera 
configura una de las aristas más positivas del proyecto que 
estamos considerando. 


SEÑOR GARGANO.-- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR GARGANO.- Estoy de acuerdo en que aquí está 
una de las partes medulares del proyecto y quiero situarla en 
el contexto de todo el proyecto de ley que hemos venido apro- 
bando. 


Hay que partir de la base de que todo el proyecto es un 
procedimiento de adaptación de la legislación que ha sido im- 
puesta internacionalmente a través de la negociación de la 
Ronda Uruguay del GATT, hoy la Organización Mundial de 
Comercio, Tratado de Marrakech y demás, el patentamiento 
obligatorio, el plazo que se extiende de 10 a 20 años, etcétera. 


Efectivamente, uno de los aspectos más positivos del 
proyecto es el patentamiento obligatorio, que para explicar- 
lo -según lo he entendido a través de la lectura y de las expli- 
caciones que me han dado los asesores que conocen del tema- 
se trata de la posibilidad que tiene aquél a quien se le niega sin 
fundamento, por parte del dueño de la patente, la posibilidad 
de obtener una licencia con la cual fabricar el producto y 
recurrir a un procedimiento mediante el cual pueda hacerlo en 
el país. 


Este es uno de los mecanismos -lo dije en la exposición 
inicial- que el país ha encontrado para tratar de que la indus- 
tria nacional pueda usar el régimen de licencia, pagando las 
regalías correspondientes. Esto ahora no ocurre, y de ahora en 
adelante habrá que pagar las regalías, lo que supone un au- 
mento en la ganancia de la empresa dueña de la patente a nivel 
internacional. 


Repito que este es el mecanismo que se ha encontrado; es 
decir, obligarlos a dar la patente aun cuando ellos se nieguen 
sin razones valederas. Eso se decidirá en función de que el 
laboratorio nacional que quiera obtener la licencia demuestre 
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que posee capacidad técnica y económica para enfrentar la 
explotación de que se trata; que posee una estructura empresa- 
rial tal que permita contribuir al desarrollo del mercado del 
producto objeto de la licencia local, cuando la patente se refie- 
ra a la materia prima a partir de la cual se pretende desarrollar 
un producto final; que pueda realizar dicho desarrollo por sí o 
por terceros; es decir, un conjunto de exigencias muy duras. 


Todo esto, que está bien, tiene inserto en el mismo artículo 
una contrapartida, que acá se señaló como una ventaja para los 
laboratorios nacionales pero a mí me parece que es una des- 
ventaja. Creo que se debe leer con atención lo siguiente: «Cuan- 
do se trate de sectores de la tecnología que no gozaban de 
protección a la fecha de aplicación de la presente ley,» -que 
son los productos farmacéuticos- «y la patente comprenda ma- 
teria prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un pro- 
ducto final, el licenciatario se obligará a adquirir dicha materia 
prima» -es decir, el que obtiene la licencia obligatoria, o nor- 
mal- «molécula o principio, al titular de la patente, o a quien 
éste indique, al precio que ofrece los mismos en el mercado 
internacional, comprometiéndose el titular a venderlos en tiem- 
po y forma. De existir un precio especial para sus filiales, 
deberá ofrecerlos al licenciatario a ese precio». 


El siguiente inciso agrega algo que me parece muy impor- 
tante, porque aquí está el mecanismo compensatorio para la 
multinacional o para el dueño de la patente: «El licenciatario 
podrá adquirir la materia prima de otro proveedor, cuando éste 
la ofrezca a un precio inferior como mínimo en un 15%». 
Quiere decir que si la ofrece a un 10% menos no puede ir a 
comprarle a otro, tiene que comprarle al dueño de la patente. 
Y el artículo continúa: «al que el titular la oferte en el territo- 
rio nacional. En este caso, el licenciatario deberá demostrar 
que la materia prima adquirida de esa forma, ha sido puesta 
lícitamente en el comercio en el país o en el exterior, por el 
titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o 
legítimamente habilitado». 


Tengo sobre mi mesa un pequeño texto, donde se indica el 
tema de la ley de patentes y los precios de los medicamentos, 
que dice que el proyecto establece, en el penúltimo parágrafo 
del artículo 63, que el licenciatario -o sea, el laboratorio nacio- 
nal- deberá comprar la materia prima al titular de la patente, o 
sea, a la multinacional. El precio de esa materia prima tiene un 
tope máximo, que es el precio que la casa matriz de la multi- 
nacional factura a sus filiales. A esto se le llama precio de 
transferencia. La empresa nacional, que es la licenciataria, po- 
drá comprar la materia prima a otro proveedor sólo cuando la 
diferencia de precio sea mayor al 15%. Esos topes son muy 
relativos, porque es la propia multinacional la que fija el pre- 
cio de transferencia, por lo que el supuesto límite práctica- 
mente no está. 


En segundo lugar, el precio que la multinacional factura a 
sus filiales es siempre muy alto, porque esa es la forma de 
trasladar ganancia a su casa matriz y pagar menos o ningún 
impuesto a las ganancias de nuestro país. En consecuencia, 
mientras no haya en el mundo otro laboratorio que sintetice 
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esa materia prima, la multinacional tendrá el monopolio y fija- 
rá el precio a su antojo. Cuando pasados algunos años aparez- 
ca un competidor que logre sintetizar esa materia y pueda 
exportarla al Uruguay, todavía la multinacional tendrá la posi- 
bilidad de bajar sus precios hasta el 15% por encima del pre- 
cio de su competidor. En definitiva, los beneficios serán siem- 
pre para la multinacional, la cual continuará vendiendo la ma- 
teria prima al precio del mercado más ese sobreprecio del 15% 
y, además, recibirá un «royalty», una regalía sobre la venta del 
medicamento terminado que realice el laboratorio nacional. 


Todos estos «beneficios» -dicho esto entre comillas- para 
las multinacionales, se reflejarán inexorablemente en los pre- 
cios de venta de estos medicamentos en el mercado local. 
Partiendo de la base de que el precio de la materia prima 
sea un 40% del precio de un medicamento, ya ese 15% de 
más que hay que pagar, representaría un incremento del 6% 
sobre el precio final. Si a éste le agregamos una regalía del 
3,5% -que después vamos a ver que puede ser mayor- llega- 
mos a un incremento del 10%. Esto sólo se daría en la mejor 
hipótesis o sea, cuando el sobreprecio de la materia prima sea 
el 15%. 


¿Cuál sería el sobreprecio cuando la multinacional se en- 
cuentre en posición monopólica? ¿Cuánto más deberían pagar 
nuestras mutualistas? ¿Cuánto más deberá pagar el propio Es- 
tado por las compras que efectúe el Ministerio de Salud Públi- 
ca? Esta nota dice que cualquier estimación que hagamos aho- 
ra es, por supuesto, discutible, pero nosotros hemos recabado 
información, y en base a ella hacemos nuestras estimaciones. 
¿Cuál es la situación actual de los precios de los medicamen- 
tos en el Uruguay? Y agrega que, según información que sur- 
ge de las propias Cámaras de la industria farmacéutica, en 
1997 las empresas multinacionales facturaron 18:384.000 uni- 
dades por un valor de U$S 145:424.687, lo que arroja un pro- 
medio de U$S 7,91 por cada unidad. En el mismo año, la 
industria nacional facturó 51:759.000 unidades por valor de 
U$S 176:667.222 lo que da un promedio de U$S 3,41 por cada 
unidad. 


Entonces, hoy día ya tenemos una diferencia del 132% del 
valor promedio, y ello es así porque existía la competencia ya 
que no había un patentamiento obligatorio ni el requisito en 
cuanto a la compra de materia prima que se establece hoy en 
el artículo. El informe continúa diciendo que parece razonable 
asumir que cuando este año entre en vigencia la ley, los medi- 
camentos que estén protegidos por patentes tendrán por lo 
menos precios similares a los que hoy tiene el sector multina- 
cional, aunque sean vendidos por una empresa nacional bajo 
el régimen de la licencia obligatoria que prevé el artículo 63. 


En 1991 la Asociación de Laboratorios Nacionales -y voy 
a hacer referencia a otro texto- encomendó a los economistas 
Ache, Nattino y Viana un estudio sobre el impacto que tendría 
en los precios de los medicamentos, la aprobación del proyec- 
to de ley de patentes. Voy a leer la parte final de este estudio, 
que me parece muy elocuente, a los efectos de saber qué opi- 
naban estos economistas, quienes están fuera de toda sospe- 
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cha, puesto que Ache es el actual Presidente de ANCAP y 
Viana el ex Presidente de República AFAP. Ellos opinaban que 
teniendo en cuenta la reducción del 30,1% en los precios pro- 
medio de los productos de marca en el período 1983-1989 y el 
costo menor del 12,3% que posibilita al consumidor la existen- 
cia de genéricos de marca, el beneficio global del esquema de 
regulación vigente sobre un sistema de patentes se estima en un 
46,1% del precio promedio del costo de la muestra. 


Quiere decir que si comparamos cuánto le hubiera costado 
al consumidor comprar la misma muestra de productos selec- 
cionados a los precios previos a la introducción de productos 
genéricos de marca, ello representaría un desembolso adicio- 
nal del 46% sobre lo pagado en 1989, en términos de la misma 
muestra y sin incluir el efecto impuesto en imagen de comer- 
cialización. Esto sería equivalente a U$S 36:000.000, etcétera. 


Si extrapolamos los resultados linealmente a las ventas to- 
tales de medicamentos, bajo el supuesto de que la muestra 
fuera realmente representativa del universo de medicamentos, 
el ahorro anual para los consumidores sería de U$S 48:000.000. 
Esta cifra surge de aplicar el 46% de ahorro estimado sobre las 
ventas totales de medicamentos en 1989. Por otra parte, se 
dice que en ese año la facturación de los laboratorios fue de 
U$S 106:000.000 y en 1997 fue de U$S 322:000.000, o sea, 
tres veces más, por lo que el ahorro estimado sería de 
U$S 144:000.000. Esto demuestra que la incidencia va a ser 
muy significativa. 


Más adelante, el informe expresa que partiendo de la base 
de que las compras de medicamentos del Gobierno -aquí están 
hechos los cálculos- son el 20% de las ventas totales, un au- 
mento del 46% en los costos de sus medicamentos, como con- 
secuencia del mecanismo de patentamiento -según la opinión 
de estos economistas que, como dije, están fuera de toda sos- 
pecha- incrementaría los gastos gubernamentales en 
U$S 10:000.000. 


Estoy de acuerdo con que en este momento esto no está 
sucediendo, pero va a empezar a pasar cuando se comience a 
aplicar la ley. Estos economistas también expresaron en 1991 
que esta partida no es trivial si se tiene en cuenta que la asig- 
nación presupuestal del Ministerio de Salud Pública es del 
orden de los U$S 100:000.000. 


S1 bien esta primera estimación puede servir para ubicar el 
problema de las patentes en una cierta perspectiva, obviamen- 
te no debería tomarse como definitiva. Sin embargo, por los 
montos que se manejan, los perjuicios para las sociedades de 
la implementación de un régimen de este tipo, a priori parecen 
ser no triviales, máxime si se tiene en cuenta que una regula- 
ción de esta naturaleza no estimulará la invención en la indus- 
tria farmacéutica mundial y posiblemente limite la variedad de 
productos del mercado local. 


Como consideraciones finales agregan que aun cuando pu- 
dieran coincidir en que las patentes «ex ante» pueden ser un 
instrumento apropiado para retribuir la invención, no por ello 
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se deberían desconocer las consecuencias que «ex post» trae 
aparejadas. Á este respecto, parece útil la separación entre 
«invención» y «adopción de tecnología». Lo que las patentes 
pretenden retribuir es la invención y no la adopción de tecno- 
logía. El Uruguay en muchas áreas se caracteriza por adoptar 
tecnología y no por inventar, especialmente en lo que se refie- 
re a medicamentos, donde existen rendimientos crecientes a 
escala, por lo que están dadas las condiciones para que nuestro 
país se convierta en un líder en esta materia. Si así quisieran, 
las empresas hoy gozan de un conjunto de países desarrolla- 
dos donde patentar sus productos con mercados más vigorosos 
que el nuestro. Finalmente, exponen una serie de considera- 
ciones que corroboran lo afirmado anteriormente. 


Es cierto que en países como Brasil, donde la industria de 
medicamentos era marginal, alcanzando un 15% del mercado, 
se aceptó la ley de patentamiento, pero a pesar de ello, según 
se me informó, se obliga al dueño de la patente a fabricar el 
producto en el país. Esto es una pequeña contrapartida a la 
explotación del mercado. 


Aquí se ha adoptado el mecanismo del patentamiento obli- 
gatorio para pretender, de alguna manera, limitar el poderío de 
las empresas multinacionales. Pero esto no es gratuito porque, 
al mismo tiempo, se ofrece la ventaja de que obligatoriamente 
haya que adquirirles la materia prima. Quiere decir que todo 
ha sido producto de una muy ardua negociación, y las transna- 
cionales han recurrido a recursos tan torpes como traer tres 
expertos extranjeros que pretendieran dar una lección a un 
conjunto de Legisladores, pero éstos hicieron muy bien en 
«mandarlos a pasear». Ellos llegaron a ese atrevimiento, pero 
hay que reconocer que la ley, en gran medida, les otorga una 
ventaja. 


El artículo 64 dice: «Para la fijación de la remuneración 
prevista en el artículo 63, será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 76 literal b) de la presente ley». El literal b) del artícu- 
lo 76, por su parte, expresa: «el pago de la adecuada remune- 
ración» -es decir, la regalía o el «royalty»- «a abonar por el 
licenciatario. La misma se determinará sobre la base de la 
amplitud y el valor económico de la explotación de la inven- 
ción objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de 
regalías para el sector de que se trate en contratos de licencias 
comerciales entre partes independientes, y demás circunstan- 
cias propias de cada caso». 


Los laboratorios nacionales hicieron llegar una nota a la 
Comisión, que seguramente sus miembros la tomaron en con- 
sideración aunque no fue incorporada al proyecto. En dicha 
nota se pedía a la Comisión que incluyera una disposición que 
limitara la otra parte de la cuestión, que es el pago de las 
regalías. Estas pueden ser del 3%, del 5% o del 6%, de acuer- 
do con estas normas, sobre la base de la amplitud y el valor 
económico de la explotación de la invención, que puede estar 
determinada por una multitud de factores. 


En función de lo que estos economistas plantean, he traído 
un artículo aditivo, que podría numerarse 76 bis y que diría lo 
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siguiente: «Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 64 y 
76 literal b), se fija el pago de la adecuada remuneración a 
abonar por el licenciatario en virtud de la transferencia de 
tecnología, “know how” y explotación de la invención objeto 
de la patente, en un tope de hasta el 3% de las ventas netas del 
producto objeto de la licencia en aquellos campos de la tecno- 
logía que hasta el presente no gozaban de la protección de 
patentes», es decir, en el sector de medicamentos. 


¿Por qué está planteado así? Me adelanto a contestar un 
argumento que seguramente se va a esgrimir, y es que eso 
choca con la libertad de mercado, es decir, con el hecho de 
que las partes se pongan de acuerdo en pagar una determinada 
regalía. Pero en el Tratado de Marrakech no figura la obliga- 
ción de comprar la materia prima al dueño de la patente y, sin 
embargo, sí está establecido en la ley. 


Entonces, como medida compensatoria destinada a limitar 
la suba del precio de los medicamentos y las ganancias exorbi- 
tantes que las multinacionales puedan obtener por medio de 
este nuevo sistema, proponemos la inclusión de este artículo 
aditivo. 


Aclaro que vamos a votar el resto del articulado en la 
medida en que este aditivo se apruebe, porque a nuestro enten- 
der es una medida compensatoria, ya que se ha negociado en 
la medida de las posibilidades. 


Alguien me decía que está bien que los laboratorios nacio- 
nales tuvieron la oportunidad de negociar; pero nosotros nos 
preguntamos, en términos futbolísticos, con qué cuadro nego- 
ciaron. Fue con uno del seleccionado mundial, y en condicio- 
nes donde el Estado no hizo otra cosa que observar la negocia- 
ción y, en alguna medida, empujar el contexto de una ley que 
el Poder Ejecutivo entiende necesario aprobar, para adecuar 
nuestra legislación a la de carácter internacional. 


Quería decir esto porque me parece que hay que poner las 
cosas sobre la mesa y saber a conciencia que, aun cuando 
resulte aprobada la mejor solución, efectivamente habrá en el 
futuro un incremento en el precio de los medicamentos. 


SEÑOR CID.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR CID.- Más que solicitar una aclaración, deseo for- 
mular una pregunta a los señores Miembros Informantes, por- 
que me surge una duda con respecto a la aplicación de esta 
ley; además, mi planteo está vinculado a lo que acaba de seña- 
lar el señor Senador Gargano. 


El señor Senador puso mucho énfasis en la necesidad, en la 
obligatoriedad o en la posibilidad de comprar al dueño de la 
licencia la materia prima. Así está establecido, aunque no es la 
única opción que tiene el que va a comprar la patente, porque 
puede comprársela a otro productor. Sin embargo, se supone 
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que en el futuro habrá una licencia única que será la que va a 
establecer y registrar la patente, la que va a tener la materia 
prima, además del «know how», es decir, la integralidad de la 
patente. Si aparece un competidor, también tendrá su patenta- 
miento, su «know how» y su posibilidad de que un laboratorio 
nacional le compre al que le venda más barato. 


No sé si entiendo bien, es decir, si este mecanismo de los 
artículos 60 al 64 funciona así o no. Por eso formulo esta 
pregunta, porque me parece que se trata de algo esencial. Acá 
no hay un direccionamiento al que venda más caro, sino una 
posibilidad de opción de compra, de pago de la licencia a 
aquel laboratorio o a aquellas multinacionales u otras empre- 
sas que no tengan ese carácter, que ofrezcan el precio más 
barato por la materia prima. 


Reitero que estoy formulando una pregunta para que se me 
aclare este aspecto. 


SEÑOR GARGANO.-- Pido la palabra para una aclaración. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR GARGANO.- Por mi parte, simplemente puedo 
hacer una aclaración. El texto de la ley dice absolutamente lo 
contrario. Concretamente, dice que obtenida la autorización 
para hacer uso de la patente -eso es, ser un licenciatario, es 
decir, tener la licencia obligatoria o normal- existe la obliga- 
ción de comprarle la materia prima. Esto es lo que dice expre- 
samente la ley: «el licenciatario se obligará a adquirir dicha 
materia prima, molécula o principio, al titular de la patente, o 
a quien éste indique,» -seguramente será uno de su cofradía, 
ya que no va a indicar al de la competencia- «al precio que 
ofrece los mismos en el mercado internacional,» -aquí, en esto 
último, aparece la limitación- «comprometiéndose el titular a 
venderlos en tiempo y forma. De existir un precio especial 
para sus filiales, deberá ofrecerlos al licenciatario a ese pre- 
cio». 


Ya hemos aclarado que las multinacionales venden a sus 
licenciatarios a un precio muy alto para asegurarse el ingreso 
en su propio país, para lograr que la ganancia venga directo, 
dejando un margen muy pequeño para el licenciatario o para 
la filial en el país de referencia. Pero luego se agrega: «El 
licenciatario -es decir, el que adquiere la posibilidad de elabo- 
rar O fabricar el producto- «podrá adquirir la materia prima de 
otro proveedor, cuando éste la ofrezca a un precio inferior 
como mínimo en un 15%». Es decir que si el dueño de la 
patente la ofrece a 100, existe la obligación de comprarle a él 
mientras el precio de la competencia no alcance el 84% de su 
costo. Ahí está la clave. Parece cosa poco probable conseguir 
que un competidor baje el precio de una materia prima, molé- 
cula o principio, en esa cantidad. Esto significa que a través de 
este mecanismo se pretende tener todo agarrado, y no sólo la 
patente, no sólo cobrar la «royalty» sino, además, tener la 
posibilidad de continuar fabricando y vendiendo la materia 
prima que él puso en el mercado. Así es, y la ley lo dice 
especialmente. 
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Esto es producto de una transacción. Es absolutamente cla- 
ro; no hay dudas de eso. Si se llegó a aceptar esto, podría 
aceptarse también nuestra propuesta, porque la obligación de 
comprar al dueño de la patente no figura en las leyes del 
mercado y, por cierto, tampoco en el Tratado de Marrakech. 
Entonces, vamos a poner un tope de 3% al precio de la regalía, 
por tratarse de algo tan especial como los medicamentos, que 
afecta la salud de la comunidad y constituye en elemento im- 
prescindible para la vida en la sociedad moderna. 


SEÑOR PAJIS.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR PAIS.- Con respecto a esta disposición en particu- 
lar, y en lo que refiere al 15%, quiero decir que las posiciones 
son muy distintas según el cristal con que se miren. 


El señor Senador Gargano ha hecho todo un enfoque desti- 
nado a ver esto como una especie de privilegio que, natural- 
mente, le reconocemos al titular de la patente. Precisamente, 
se trata de eso, es decir, de proteger la propiedad intelectual. 
Sin embargo, que esto signifique una especie de atadura sin 
ningún tipo de opción para el comprador de la materia prima, 
es visto no con buenos ojos por quienes no están de acuerdo 
con la ley uruguaya -que son, justamente, personas que de- 
fienden el derecho, los intereses de las transnacionales- los 
que han llegado a decir que esta disposición es una de las 
criticables de la ley uruguaya, precisamente por establecer eso. 


Textualmente, en algún documento que nos ha llegado, se 
dice que cualquier proveedor que no tuvo que soportar las 
fuertes inversiones de investigación y desarrollo para llegar a 
un medicamento original, siempre podrá vender a un precio 
15% menor que el titular de la patente. De esta manera, el 
derecho del titular queda desbaratado. 


Del otro lado del mostrador, este asunto se puede ver en 
forma totalmente inversa a la que se acaba de exponer. Aquí 
se ha dicho que es insuficiente ese 15% para proteger la amor- 
tización de la inversión que se ha hecho en investigación y 
desarrollo y que ha dado por resultado, justamente, la materia 
prima o la droga básica que se pretende obtener. 


Entonces, lo que se ha manifestado aquí en otra oportuni- 
dad es de total vigencia; me refiero al equilibrio que, diría, no 
está reflejado sólo en la ley sino que, como bien han destacado 
representantes de los laboratorios nacionales durante su com- 
parecencia ante la Comisión y también en reportajes a través 
de los medios de comunicación, va a depender grandemente 
de que todos estos mecanismos, que son para atenuar el mono- 
polio, funcionen adecuadamente también en el desarrollo que 
de ellos se prevé en la reglamentación. 


Considero que se trata de un tema con respecto al cual se 
deberán recorrer etapas sucesivas, donde no será muy fácil 
mantener ese equilibrio que pretende el desarrollo y manteni- 
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miento de la industria nacional; por otro lado, se habla de 
proteger la propiedad intelectual en países que tienen posibili- 
dades de desarrollo e investigación muy superiores a las nues- 
tras. De todas formas, esta es la realidad. Y la realidad tam- 
bién es que ya se han asumido obligaciones internacionales, y 
no podemos pensar que todo este tema de conquista interna- 
cional y acuerdos internacionales no va a llegar a un país 
como el Uruguay. Efectivamente, sí va a llegar, de manera 
inevitable, incluso por el propio juego de las disposiciones 
contenidas en los dos acuerdos internacionales. 


Por consiguiente, en lo que refiere al 15%, que puede ser 
arbitrario, lo admito; debemos decir que se ha tratado de bus- 
car un punto de equilibrio precisamente para proteger los de- 
rechos y el acceso, lo que, por otro lado, es criticado por 
quienes tienen los intereses contrarios. 


9) SESION EXTRAORDINARIA 


SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra para una cuestión de 
orden. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: a título explorato- 
rio, preocupado por el destino del proyecto de ley, dado lo 
ajustado del quórum y, además, con la intranquilidad que te- 
nemos algunos Legisladores que firmamos un proyecto que 
presentamos hoy, quería proponer una reunión extraordinaria 
para el lunes 4 de enero, cuyo primer punto sería el proyecto 
de ley que modifica la Ley de Elecciones Internas. Posterior- 
mente, se proseguiría con el orden del día de esta sesión, con- 
siderando los asuntos que no hubieran completado su trata- 
miento en el día de hoy. Formulo moción en ese sentido. 


SEÑOR PRESIDENTE. Si entiendo bien, la sesión de hoy 
continuaría en esta jornada con el tratamiento de este proyecto 
de ley hasta que el Senado pueda funcionar, en virtud del 
número. En ese momento, se pasaría automáticamente a cuar- 
to intermedio hasta el lunes 4 de enero para continuar con el 
tratamiento del orden del día, al que se le agregaría, en primer 
lugar, el proyecto de ley entrado fuera de hora en la jornada de 
hoy. 


SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR POZZOLO.- Perdonen los señores Senadores el 
atrevimiento, pero quiero recordar que es indispensable que 
votemos el proyecto que proponemos que figure como primer 
punto del orden del día de la sesión del lunes -el que segura- 
mente no va a tener ninguna discusión- y que para ello se 
necesitan dos tercios de votos por tratarse de una modificación 
al sistema electoral. 
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SEÑOR PRESIDENTE. Se va a votar la moción presenta- 
da en el sentido de realizar una sesión extraordinaria el día 
lunes 4 de enero a las 16 horas. 


(Se vota:) 
-16 en 18. Afirmativa. 
SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: sin ninguna alu- 
sión de Bancada a Bancada -aunque ésta subyace- pediría a la 
Mesa que, dentro de una preocupación que especialmente le 
reconozco que tiene, se buscaran fórmulas para recordar a los 
señores Senadores que, si bien se trata de una ley que efectiva- 
mente tiene acuerdo político, requiere dos tercios de votos 
para su aprobación. Aclaro que este es un pedido informal. 


10) PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILI- 
DAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES 


SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del pro- 
yecto sobre patentes de invención, modelos de utilidad y dise- 
ños industriales. 


SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR ASTORLI.- Señor Presidente: quiero hacer algunas 
consideraciones de carácter general sobre temas que ya hemos 
tocado globalmente en nuestra exposición sobre el proyecto, 
pero que tienen mucho que ver con esta parte que, como ade- 
lantaba el señor Senador Cid, es absolutamente crucial. Es 
más; diría que en este Capítulo V hay buena parte de la identi- 
dad del proyecto de patentes de invención que el Uruguay ha 
formulado y que el Senado está considerando en el día de hoy. 


En primer lugar, es evidente que un conjunto muy reduci- 
do de firmas transnacionales dominan el mercado de los pro- 
ductos farmacéuticos y químicos desde hace muchos años. 
Digo esto, no para señalar algo obvio, que todos conocemos, 
sino para afirmar que ese dominio en absoluto va a ser afecta- 
do por leyes como las que estamos discutiendo. En cambio, 
leyes como las que estamos discutiendo intentan mejorar la 
situación de países como el Uruguay en una realidad que en 
absoluto va a ser modificada a escala mundial por la aproba- 
ción de este proyecto de ley. Incluso, creo que ese dominio 
tiene consecuencias negativas peores en ausencia de leyes como 
ésta y de acuerdos internacionales como el TRIP's, ratificado 
por Uruguay en 1994. Dicho Acuerdo establece un conjunto 
de reglas de juego objetivas a escala internacional, a las cuales 
tienen que sujetarse los países, no para destruir el monopolio o 
el oligopolio de los medicamentos por parte de las empresas 
transnacionales, sino para regularlos, lo que es un objetivo 
bastante diferente del anterior. 
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Nosotros creemos, señor Presidente, que ratificado aquel 
Acuerdo por el Uruguay y por el conjunto de países que lo 
han hecho, estamos ante una situación que nos permite regular 
la situación interna a la luz del interés nacional. 


El 17 de diciembre, cuando empezamos a discutir este pro- 
yecto de ley, decíamos que otros países de América Latina 
optarían por caminos distintos para salvaguardar un espacio de 
la producción transnacional de medicamentos en su propio 
territorio, con lo cual aniquilarían por completo las posibilida- 
des nacionales de producción. Para poner un ejemplo extremo, 
podríamos decir que es el caso del Brasil. Este es un camino 
que no compartimos, porque la producción nacional de medi- 
camentos -si no recuerdo mal, está representando en este mo- 
mento el 70% de la producción dentro de nuestro territorio- 
tiene que ser defendida. Se trata de una rama importante de la 
industria nacional que crea puestos de trabajo que tenemos 
que cuidar y preservar y, por supuesto, fundamenta la necesi- 
dad de seguir un camino como el que propone este proyecto 
de ley, para aplicar y cumplir con los acuerdos que el país 
ratificó oportunamente en 1994 y con las reservas que el Uru- 
guay estableció en aquel entonces. 


De manera que no advierto este proyecto de ley como una 
legislación impuesta, sino que es conveniente para el país, 
para la región y para el mundo. No es bueno para el mundo 
que rija el monopolio transnacional sin legislación que lo re- 
gule; es bueno para el mundo que haya una legislación que lo 
regule, y es mucho mejor para países como el nuestro tratar 
que dicha legislación esté lo más próximo posible a lo que 
entendemos que es el interés nacional a salvaguardar. Esto es 
lo que se intentó hacer al cabo de años de trabajo en el país y 
lo que se logró novedosamente. 


Quiero reiterar que este proyecto de ley viene formulado y 
apoyado por un comité técnico en el que participaron todos los 
actores: el Estado, la Asociación de Laboratorios Nacionales y 
la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, que re- 
presenta a los laboratorios internacionales en el país. Se firmó 
un acta de acuerdo, la que por supuesto es el resultado de 
complejas negociaciones donde, como es lógico, hay conce- 
siones de todas las partes. Aquí no se lograron beneficios en 
un solo sentido, pues no hubiera sido posible llegar a un con- 
senso desde ese punto de vista; fue necesario acordar y tener 
presente, no sólo la realidad nacional, que es peculiar y dife- 
rente a la de otras de América Latina, sino los intereses que 
perseguían las distintas partes de la negociación. Me refiero a 
los actores interesados en tener una modernización de la legis- 
lación uruguaya, la que ya tiene más de medio siglo de anti- 
giedad y está totalmente superada en la materia por la reali- 
dad actual. Esta no es capaz de encarar los fenómenos que hoy 
se plantean y mucho menos de resolverlos. Actualmente, nues- 
tro país se encuentra en una situación de vacío jurídico por 
obsolescencia de las normas vigentes, lo que implica una si- 
tuación de peligro para el país. 


Es una situación de peligro porque, señor Presidente -per- 
donen que lo reitere una vez más- las consecuencias más ne- 
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gativas del monopolio u oligopolio transnacional operan en 
ausencia de normas que lo regulen. 


Por otra parte, quiero mencionar que el acuerdo TRIP's 
tiene una regla a la que no hemos hecho referencia, que rige 
mientras no haya ley, y es la que fundamenta la urgencia de 
que el país tenga legislación. Me refiero a la regla 70.9, que 
autoriza a otorgar protección sin patente, lo que es extraordi- 
nariamente peligroso. La Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene 
retenidos, desde que el Uruguay ratificó el Tratado, varios 
pedidos de otorgamiento de protección sin patente; si el país 
sigue sin aprobar una legislación, será muy difícil seguir ne- 
gándose a conceder esa protección sin patente, sin generar 
represalias. Este es uno de los fundamentos más importantes 
de la urgencia que tiene el Uruguay por aprobar una ley de 
patentes. Cabe recordar que es el único país de América Lati- 
na que no aprobó un proyecto de modernización de patentes. 


Hay que recordar que esto ha sido hecho en base a acuer- 
dos. Naturalmente, alguna de las partes siguieron solicitando 
reivindicaciones que, por supuesto, son legítimas a la luz de 
sus intereses, pero que no estuvieron consideradas en esos 
acuerdos. No es fácil elaborar un proyecto formulado en base 
a acuerdos y luego considerar los pedidos de una sola de las 
partes, que obviamente incrementan las consecuencias positi- 
vas que ésta puede obtener, pero que, en definitiva, no son 
producto del trabajo conjunto que se realizó antes. Ello, ade- 
más, podría originar reclamos de la otra parte, en tanto el 
tratamiento del proyecto va a proseguir más allá del Senado, 
que es la primera Cámara. Simplemente, deseo llamar la aten- 
ción sobre esta dificultad. 


Señor Presidente: se ha hecho un análisis acerca del posi- 
ble incremento del precio de los medicamentos por operación 
de un proyecto de este tipo. El 17 de diciembre ya había 
adelantado que no compartía ese argumento, que provenía fun- 
damentalmente de algún miembro de la Asociación de Labo- 
ratorios Nacionales y no de la Asociación como institución, 
que no expuso este argumento en la Comisión ni mucho me- 
nos lo hizo estampar en el Acta de acuerdos que firmó para 
fundamentar este proyecto. Personalmente, no comparto el ra- 
zonamiento que hace ese miembro de la Asociación y discrepo 
en forma sustantiva con sus argumentos, por las razones que 
voy a pasar a exponer inmediatamente. La inmensa mayoría -y 
esto quiero que se perciba con total claridad- de los medica- 
mentos de uso público generalizados en este momento, son 
productos genéricos, es decir que están fuera de la protección 
y no van a tener ninguna afectación por este proyecto. Me 
refiero al grueso de los medicamentos que consume la pobla- 
ción y que compran las mutualistas y el Estado. Si los señores 
Senadores desean, podemos calcular ese porcentaje. Debo acla- 
rar que «productos genéricos» son aquellos que, de acuerdo 
con la legislación precedente, tienen vencido su período de 
protección, por lo que se hicieron de dominio público y no 
pagan regalías ni derechos de ningún tipo, porque no están 
protegidos. Repito: para estos productos, que son el grueso de 
los medicamentos que consume la población, no hay efecto 
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alguno, ya sea directa o indirectamente. Los productos que se 
patentan o que se patentarán a la luz de este nuevo sistema son 
una clarísima minoría, consecuencia de la renovación tecnoló- 
gica. Además, como claramente se estableció en Sala -y com- 
parto ese argumento- estarán en sintonía con el achicamiento 
de las variedades que se darán en esa materia. 


Ahora bien, me pregunto qué va a pasar con esa minoría de 
productos en relación a sus precios. Para empezar, los produc- 
tos que hoy gozan de protección -con o sin ley- pagan rega- 
lías, porque ningún producto se fabrica gratis si está siendo 
objeto de protección. Como no podría ser de otra manera, hoy 
se pagan «royalties», porque de lo contrario se estaría violan- 
do cuanta ley o regulación internacional y nacional existe. En 
ese sentido, podemos mirar el balance de pagos del Uruguay, 
en el que hay una categoría que se llama «Royalties, Pago de 
Regalías», donde sin ninguna duda se incluyen los medica- 
mentos. Repito que eso se paga actualmente para los produc- 
tos minoritarios que están siendo objeto de protección. 


Esta ley inaugura otros criterios de protección, diferentes a 
los vigentes precedentemente. Tan novedosos son esos crite- 
rios, que se ha logrado introducir en esta ley una verdadera 
identidad de producto uruguayo, es decir, la salvaguardia de la 
producción nacional de medicamentos, a través del licencia- 
miento obligatorio en casos que se detallan con absoluta rigu- 
rosidad en el proyecto, particularmente en su artículo 63, que 
es clave en este proyecto. ¿Por qué hay tanto detalle en el 
artículo 63? Porque fue hecho por acuerdos y los laboratorios 
nacionales pusieron -y los internacionales lo aceptaron- todas 
las circunstancias en que opera la producción nacional de me- 
dicamentos. Si este proyecto hubiera sido hecho en otro país, 
el contenido de este artículo 63 hubiera sido diferente, si es 
que ese país hubiera optado por un camino similar al nuestro, 
que es el de defender la producción nacional de medicamen- 
tos. Si ustedes leen con cuidado el artículo 63 y, por ejemplo, 
analizan los tres literales del segundo inciso, donde se habla 
de capacidad técnica y económica para enfrentar la explota- 
ción de que se trate, la evaluación de la capacidad técnica por 
la autoridad competente, la estructura empresarial que permita 
contribuir al desarrollo del mercado, la materia prima de la 
cual se pretenda desarrollar un producto final, verán que no 
estamos haciendo otra cosa que identificar las características 
de la producción nacional. Por eso está escrito de esa forma. 
Obviamente, se otorgaron cosas a cambio de eso, como la 
franja de protección del 15% a que aludía el señor Senador 
Gargano en un razonamiento que es absolutamente claro, ade- 
más de que así lo dice el proyecto de ley. 


Asimismo, la realidad internacional indica que ante un in- 
cremento de producción nacional de medicamentos, en el mun- 
do -a escala universal- es posible obtener opciones de precios. 
Pero acá hay una franja de protección a quien produce la 
materia prima, sin duda; no se puede obtener todo esto, que es 
muy importante para el productor nacional, a cambio de nada. 


Ahora bien: en estas circunstancias, si el proyecto opera 
como nosotros creemos que puede hacerlo, debemos ir al se- 
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gundo argumento por el que discrepamos con la tendencia al 
incremento de los precios y, especialmente, con todas las ci- 
fras que se han manejado en Sala. De operar este proyecto 
como está concebido, se incrementará la competitividad de la 
producción de medicamentos, lo que hoy no podríamos lograr 
con la inexistencia de una regulación, ya que este mercado 
está dominado oligopólicamente a nivel transnacional. La úni- 
ca posibilidad de generar competitividad es con una regula- 
ción de este tipo, que generará mayores posibilidades de pro- 
ducción nacional y de competencia del medicamento en el 
territorio nacional. Además, en mi modestísima opinión, va a 
generar una tendencia exactamente al revés de la sostenida por 
quienes creen que habrá incremento de precios; va a funda- 
mentar una tendencia al descenso de los precios, por más rega- 
lías que haya que pagar. 


Recuerdo que las que haya que pagar en el futuro no van a 
ser sobre nada, porque los medicamentos que hoy son objeto 
de protección ya pagan regalías y sin ningún control jurídico 
de parte de nadie. Digo esto, puesto que los que no tienen 
protección no pagan nada, pero esos no son afectados por la 
ley, ya que no la tienen ni la tendrán en el futuro. Podríamos 
decir que prescribió, venció su período de protección y la ley 
no tiene efectos retroactivos, como no lo tiene ninguna. 


Entonces, no comparto -y mucho menos con argumentos 
de 1991 y 1992- la tendencia al incremento de los precios, por 
una sencilla razón: la realidad de 1991 y 1992, no sólo previa 
a esta legislación, sino anterior a los acuerdos internacionales 
que el país suscribió en 1994, es absolutamente diferente de la 
actual. Por lo tanto, no comparto en absoluto las conclusiones 
de los economistas Ache y Nattino, porque ese estudio está 
totalmente superado por la realidad nacional e internacional. 
Digo esto porque la realidad internacional opera de otra mane- 
ra y, con este proyecto, la nacional también. No sé ante qué 
marco de referencia habrán calculado sus números, pero cual- 
quiera haya sido -el estudio hace alusión a un posible efecto 
de un patentamiento que no sé en base a qué régimen se hacía, 
porque el país no tenía un proyecto de ley de patentes y ni 
siquiera había un acuerdo TRIP's en el mercado internacional- 
actualmente no existe a escala internacional ni nacional. Debe- 
mos tener en cuenta esto en una materia que es opinable -lo 
reconozco y respeto todas las opiniones al respecto- sólo que- 
ría decir por qué no compartía algunos puntos de vista. 


Creo que si tomamos el volumen global de los medicamen- 
tos que se utilizan en el país y los ponderamos por su utiliza- 
ción, esto es, por el grado de intensidad de su uso, en modo 
alguno habrá incrementos de precios por este proyecto de ley, 
aunque podría haberlos por otras razones. Voy a decir lo con- 
trario: creo que esta iniciativa puede impedir incrementos de 
precios en situaciones de dominio de mercado que por esta vía 
intentamos regular. 


Dado que se ha agotado mi tiempo y que sólo quería hacer 
consideraciones generales sobre el capítulo, supongo que ten- 
dré oportunidad de realizarlas si se vierten opiniones en parti- 
cular sobre algún artículo. 
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SEÑOR GARGANO.-- Pido la palabra para una aclaración. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador. 


SEÑOR GARGANO.- Pienso que sería bueno tener un es- 
tudio al día de hoy de la situación del mercado; sin embargo, 
creo que vale la pena mencionar un cuadro que figura en el 
que tengo en mi mesa, sobre la importancia que tienen los 
cinco principales productos de venta en cada uno de los labo- 
ratorios. Voy a citar algunos de ellos: ROCHE, 51%; BAYER, 
72 %; CIBA, 56%; HOECHST, 60,9%. Es decir que hay un 
conjunto muy limitado de medicamentos en los que se concen- 
tra la venta de cada uno de estos laboratorios y, por lo tanto, el 
grueso de aquellos productos que están liberados de carga y 
demás, que no van a estar protegidos por el patentamiento, 
ocupa un porcentaje relativamente menor en el volumen de las 
ventas de los laboratorios nacionales, internacionales y trans- 
nacionales. Esto es lo que dice este cuadro y habría que de- 
mostrar con datos que no es así. Este estudio tiene siete años 
y, por lo tanto, debería traerse otro actualizado para ver la 
diferencia y la argumentación a favor. Si me convencen con 
otra información, acepto, porque no soy una persona cerrada, 
pero hoy por hoy, el único estudio que se ha hecho es éste. 


Alguien me decía -y creo que en esto tiene razón- que a 
nivel de desarrollo científico los medicamentos tienen una cur- 
va, porque al principio del patentamiento empiezan con un 
100% y luego, a medida que transcurre el tiempo, decaen 
hasta ocupar un lugar casi inoperante. 


En la actualidad, lo que tenemos es este estudio hecho por 
gente que no puso nada más que elementos que tomó de la 
realidad, así como antecedentes internacionales. 


Por otra parte, quiero decir que antes del Tratado de Ma- 
rrakech y de la Organización Mundial del Comercio, existía 
legislación internacional que el país no suscribió, como la Ley 
de Patentes -que todavía está para ratificar en la Comisión de 
Asuntos Internacionales desde hace nueve años- donde ya se 
conocían los parámetros que se quieren aplicar ahora y que se 
aceptaron por el país en la Ronda Uruguay del GATT, que 
culminó con el Tratado de Marrakech, creando la Organiza- 
ción Mundial del Comercio. Es decir que ya era una ley que 
funcionaba a nivel de determinados países que habían suscrito 
esos Tratados. Lo que se hizo en el Tratado de Marrakech fue 
generalizarlo y universalizarlo. 


He expresado que comprendía las necesidades que tiene el 
país de adaptar su legislación y de poner salvaguardias. En 
cuanto al tema del plazo, me pregunto por qué se piensa en el 
2001 y no en el 2004, por qué no utilizamos los diez años y 
los limitamos a un plazo menor, cuando podemos dar un tiem- 
po más para proteger tanto a la producción nacional como al 
consumidor. 


Quería hacer estas aclaraciones y como veo que el quórum 
es escaso, me voy a limitar a exponer más extensamente cuan- 
do volvamos a tratar el tema el próximo lunes 4 de enero. 
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SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR ASTORI.- Tiene razón el señor Senador Gargano 
cuando reclama un estudio actualizado; creo que debemos ha- 
cerlo, y los datos seguramente los tenemos a nivel de la Direc- 
ción Nacional de la Propiedad Industrial y, por supuesto, lo 
podemos generalizar en Sala. 


En primer lugar, los productos de laboratorio a que alude 
el estudio citado son, en su inmensa mayoría, genéricos, están 
fuera del plazo y del sistema de protección total, aunque perte- 
nezcan a esos laboratorios. Entonces, no impacta sobre ellos 
ninguna disposición de este proyecto. Por más que tengan nom- 
bres extranjeros, elaboran productos que, como ya expliqué, 
están fuera del plazo de protección. 


En segundo término, la ley internacional de patentes previa 
a 1994 es absolutamente diferente a la actual y, por cierto, 
ratifico mi afirmación de que el marco de referencia que tenía 
aquel estudio de 1991 y 1992 está totalmente superado. 


En tercer lugar, vamos a hablar sobre el plazo de protec- 
ción cuando llegue el momento, porque está en otro Capítulo. 


Lo único que pido es que se recuerde la Cláusula 70.9 del 
acuerdo TRIP's, que exige aprobar lo antes posible normas de 
este tipo. De todos modos, lo discutiremos cuando llegue el 
momento. 


SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR SARTHOU.- No he integrado la Comisión y, evi- 
dentemente no he podido vivir los aspectos técnicos, pero tra- 
to de trasmitir una impresión -o una intuición- que me preocu- 
pa sobre algunos de los aspectos que tienen que ver con una 
materia muy importante desde el punto de vista social, como 
es el tema de los medicamentos. Esto es algo muy importante 
y creo que el subdesarrollo tiene planteada allí una situación 
dramática, en la medida en que, sin duda, existen vastos con- 
tingentes de ciudadanos que no acceden a los elementales cui- 
dados de la salud. 


Puedo tener una filosofía de prevención cuando algo pro- 
viene de la Organización Mundial del Comercio -que algunos 
la llaman el club de los países ricos- que fue la autora primiti- 
va del acuerdo multilateral de inversión, que como no pudo 
sacarlo lo pasó a la Organización de Cooperación del Comer- 
cio. Allí se establecía un estatuto de extraterritorialidad de las 
multinacionales. Ahora quedó postergado por seis meses por- 
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que hubo una resistencia generalizada de las organizaciones 
ambientalistas y sindicales. 


Insisto en mi prevención que cuando algo proviene de la 
Organización Mundial del Comercio como el Tratado de Ma- 
rrakech, desde el punto de vista de país subdesarrollado, por- 
que sin dudas representa intereses de poderosos organismos 
económicos y supranacionales. Se me puede culpar de que 
esto es una prevención, pero indudablemente hay una historia 
en ese comportamiento. 


Tal como señaló el señor Senador Astori, está planteada 
una obligación establecida en las normas, pero ello es parte de 
la instrumentación que desde nuestra posición de países sub- 
desarrollados a veces no nos sirve; a veces le sirve a una 
concepción reguladora que evidentemente tiene ciertos objeti- 
vos. La desregulación que emergía de la Ley N” 15.809, que 
establecía que los productos medicinales y químicos no eran 
patentables, abría una instancia de copias que de alguna mane- 
ra eran formas de atender las necesidades de los medicamen- 
tos sin tener que enfrentar los pagos de los «royalties». En 
alguna oportunidad tuve alguna vinculación con la patronal de 
medicamentos -y este tema también lo vi planteado en Buenos 
Aires- y allí se señaló una preocupación porque si bien es 
cierto que hay productos ya vencidos, está todo lo relativo a la 
formidable renovación tecnológica que se opera, lo que sin 
duda se va a beneficiar con el régimen de patentamiento, por- 
que cuando envejezcan esos productos, un nuevo régimen de 
regulación va a captar todo ese proceso de renovación tecno- 
lógica. 


Repasando la versión taquigráfica de una de las reuniones 
de la Comisión encontré una consideración muy interesante 
que realizó uno de sus miembros. Este señor Senador expresó: 
«Por consiguiente, si yo fuera laboratorista nacional, la pre- 
gunta que me haría sería la siguiente: después que desaparezca 
la ley vigente y no tenga la posibilidad de hacer copias, ¿ten- 
dré libre acceso a las drogas básicas para poder seguir estando 
en el mercado?» Evidentemente, aquí hay todo un drama o un 
futuro de difícil determinación. 


Respeto a quienes han estudiado técnicamente el tema, pero 
es indudable que el «royalty» va a crear un encarecimiento en 
comparación con una actividad desregulada a través de las 
copias y el excepcionamiento de los productos medicinales 
para el régimen de patentes. No podemos perder de vista el 
contenido social que tiene toda esta temática. 


Confieso que este proyecto me intrigó porque se habla de 
interés público en vez de interés general, lo que no es sola- 
mente un cambio de nombre sino que implica perder de vista 
algo que la Constitución ha tomado en cuenta. El interés gene- 
ral alude a la sociedad, mientras que el público, al Estado. Por 
lo tanto, ese cambio de denominación no me convenció. 


Cuando se planteó el tema de la licencia obligatoria y la 
ventaja, claramente se estableció la obligación de la adqui- 
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sición de la materia prima. Brasil tuvo fuerza y práctica- 
mente quedó como dueño del mercado de medicamentos en 
el MERCOSUR porque los establecimientos van a fabricar 
allí el principio activo y la materia prima. En cambio, noso- 
tros estamos en una situación en la cual el costo de la materia 
prima va a ser decisivo. 


Aquí se ha dicho que existió negociación -lo cual es cierto- 
pero también se expresaron temores. Es así que el Presidente 
de la Asociación de Laboratorios planteó el tema de la materia 
prima como uno de los puntos neurálgicos y problemáticos en 
tanto sostuvo que se puede comprar en ciertas condiciones 
siempre que se establezca un precio determinado cubriendo 
ese 15%, pero no va a haber dónde comprar porque cuando 
aparezca la excepción -supongamos que sea la India o China, 
que todavía está atrasada- podremos decir que como fulano 
nos vende al 30% menos, el producto se lo compramos a él, o 
de lo contrario nos tienen que hacer una rebaja del precio. Por 
este motivo es que se entiende que habrá un aumento. En su 
intervención, el señor Birebaum sostuvo: «de lo contrario, ha- 
brá que discutir un precio que sea razonable para que el pro- 
ducto no tenga una situación todavía más desventajosa. Sea- 
mos claros; comprando la materia prima a quien la inventó, 
vamos a pagar los sobreprecios que hoy pagan las filiales a la 
casa matriz. Quiere decir que los medicamentos, por este siste- 
ma, van a subir de precio; eso tenemos que decirlo bien claro; 
porque no vamos a poder, como hoy, acceder fácilmente al 
mercado internacional ya que es cada vez más restringido en 
cuanto a la oferta de la materia prima». 


Quiere decir que el laboratorio nacional queda un poco 
preso de la compra de la materia prima al laboratorio que 
elabora el principio activo. Reitero que todas estas situaciones 
las plantearon los propios representantes de la Asociación de 
los Laboratorios del Uruguay. Esto me genera problemas por 
el efecto social que tiene el costo de los medicamentos. 


No he integrado la Comisión y, por lo tanto, estaba a la 
expectativa en cuanto a cómo se desarrollaba la discusión. 
Estoy acostumbrado a la presión reguladora de estas grandes 
organizaciones mundiales, las que posiblemente sacrifiquen 
determinados productos pero los nuevos los van a incorporar 
en el nuevo régimen que han establecido. Incluso, los repre- 
sentantes de la Asociación de Laboratorios del Uruguay solici- 
taron lo mismo que planteaba el señor Senador Gargano en 
cuanto a la utilización de todo el plazo de transición. En tal 
sentido, piensan que debería llegarse hasta el año 2005. Al 
respecto, el Gerente de la Asociación señaló: «Concretamente, 
nos gustaría que en lugar de fijarlo en el 1? de noviembre del 
2001, se tomara toda la prerrogativa que el GATT establece y 
que es hasta el año 2005». 


Indudablemente, aquí hay elementos que me preocupan 
cuando tienen, nada más ni nada menos, que ver con la salud 
de la población de los países subdesarrollados. Hay que tener 


CAMARA DE SENADORES 


C.S.-489 


en cuenta el enorme poder que estos laboratorios supranacio- 
nales tienen en el manejo que va a emerger de la ley. 


Por lo tanto, sin ser totalmente negativo porque no domino 
la totalidad comercial de la problemática, sí veo riesgos plan- 
teados en estos elementos de juicio que incorporó la Asocia- 
ción de Laboratorios Nacionales. Se podrá decir que arregla- 
ron ciertas cosas y ahora quieren conseguir otras. Más allá de 
eso, no ven claro el aprovisionamiento de la materia prima en 
esas hipótesis y consideran que habrá un encarecimiento del 
precio de los medicamentos. 


En síntesis, quería expresar mi preocupación en cuanto a lo 
que puede provocar esta ley. 


SEÑOR CID.- Pido la palabra. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Sena- 
dor. 


SEÑOR CID.- Brevemente, señor Presidente, quisiera de- 
cir que he percibido que ninguno de los expositores ha tomado 
en cuenta uno de los argumentos que yo manejé y que resulta 
objetivable en cuanto a su significado; incluso, en la exposi- 
ción del señor Senador Gargano se señalaba la diferencia de 
precios unitarios que tiene la producción nacional versus la de 
las multinacionales. En cuanto al precio unitario, las multina- 
cionales duplican el costo de los productos nacionales. ¿Esto 
por qué se da? Y este es el argumento que a mí me parece que 
nadie ha tomado en cuenta: se da porque son monopólicas, 
porque los laboratorios nacionales no pueden competir con 
esos productos porque no tienen la tecnología, la materia pri- 
ma, ni la posibilidad de fabricar ese producto, que hoy es 
oligopólico, en el país. Me refiero a ese 40% de unidades que 
venden los laboratorios multinacionales -porque ese dato es 
conocido- pero que representa el 70% de la recaudación de 
esos U$S 300:000.000 que gasta el país en medicamentos. 


Eso es lo que este proyecto de ley empieza a revertir por- 
que le da la posibilidad a los laboratorios nacionales de fabri- 
car lo que ahora no pueden producir ya que no tienen la mate- 
ria prima, el conocimiento, el «know how» y ni siquiera un 
ámbito de protección legal para hacerlo. Esta iniciativa les da 
ese ámbito y, por eso, decimos que le hace bien a los laborato- 
rios nacionales el hecho de que se implemente lo más pronto 
posible, incluso contradiciendo lo que la gerencia de los labo- 
ratorios propone en cuanto a que ya se empiece. Esto va a 
dinamizar la industria nacional, le va a hacer bien y no va a 
encarecer esa diferencia de precios que hoy tienen esos medica- 
mentos, que es la ganancia de las multinacionales que, vendien- 
do mucho menos, facturan más que los laboratorios nacionales. 


Me parece que ninguno de los expositores tomó en cuenta 
ese elemento, por eso, abusando de la tolerancia del Cuerpo, 
vuelvo a argumentar lo que dije en mi exposición. 


490-C.S. 
11) SE LEVANTA LA SESION 


SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Gargano ha pre- 
sentado dos aditivos y, si bien el Cuerpo está en número para 
continuar la sesión, sin embargo, percibo que se va agotando 
la discusión del Capítulo V y no tenemos número para votar. 


Por lo cual, pasaríamos a cuarto intermedio hasta el lunes 
4 de enero a la hora 16, según lo votó anteriormente el Cuer- 


po. 
Se levanta la sesión. 


(Así se hace a la hora 20 y 17 minutos, presidiendo el 
licenciado Hugo Fernández Faingold y estando presentes los 
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señores Senadores Astori, Bentancur, Bergstein, Cid, Dal- 
más, Gandini, Gargano, Heber, Pais, Sanabria, Sarthou y 
Segovia). 
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